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Introduccion

El presente escrito pretende realizar un analisis reflexivo partiendo de la descripcion del derecho
marcario y el régimen de transito aduanero en Colombia para presentar un conjunto de
recomendaciones en el &mbito juridico basadas en la axiologia juridica, es decir, en la teoria de
Ronald Dworkin fundamentandose en principios para lograr la proteccion del derecho de una
marca cuando se encuentre la mercancia bajo la modalidad de transito aduanero en Colombia.

En la actualidad una marca registrada es conferirle al titular el derecho de dominio exclusivo
de comercializarla con fines econémicos para que otras empresas no la utilicen con marcas
similares o idénticas, pero cuando ingresa el producto con una marca registrada a un pais —
Colombia - bajo el régimen de transito aduanero surgen inconvenientes para lograr en su totalidad
la proteccion de las marcas registradas frente a marcas falsas, renombradas o sujetas a confusion.
De ahi que existe la validez normativa aduanera cuando se trata del régimen de transito aduanero,
pero falta eficacia en la proteccion de la marca frente a los diversos mecanismos de control
aduanero cuando llega a Colombia (pais de transito) un producto con una marca registrada en un
pais extranjero, es decir, falta capacidad para producir el efecto deseado “proteger la marca” en el
evento en que no esté registrada en Colombia.

El tema tratado estudia como lograr proteger el derecho marcario de una mercancia que se
encuentra en “transito aduanero” cuya modalidad hace parte del régimen de transito de mercancias

(Decreto 390 de 2016 Articulos 142, 389. clases de regimenes aduaneros, 2016). que comprende



PROTECCION DEL DERECHO DE MARCA 7

para aclarar tres clases; transito aduanero (Decreto 390 de 2016 Art. 392)! objeto de estudio de
esta investigacion, cabotaje (Decreto 390 de 2016, Art. 407)? , y transbordo ( Decreto 390 de
2016, Art. 415)° que se aplican en el traslado de mercancias extranjeras bajo control aduanero.
Volviendo la mirada hacia la proteccion de las marcas, y de las mercancias en trénsito, es
necesario aclarar que el legislador colombiano con el fin de aunar esfuerzos e ir de la mano con la
normatividad internacional y de acuerdo con la Decision 618 de 2005 de la Comunidad Andina el
dia 7 de marzo de 2016 expidi6 una nueva legislacién aduanera en el pais el “Decreto 390 de
20167, el cual fue modificado y actualizado por el “Decreto 349 de 2018, cuyo objetivo va
encaminado a adecuar la normativa aduanera a los principios, normas Yy recomendaciones
establecidas en el Anexo General del Protocolo de Enmienda del Convenio Internacional para la
Simplificacion y Armonizacion de los Regimenes Aduaneros — Convenio de Kyoto Revisado,
siendo proposito la sistematizacion de los procedimientos aduaneros. Es decir, el fin es compilar,
modernizar, simplificar y adecuar los procedimientos aduaneros con las mejores préacticas
internacionales. Sin embargo, se pone de manifiesto que, frente a aquellos casos, que desbordan

el mismo texto de la ley aduanera nacional frente a su aplicacién requiere como solucién

! Transito aduanero: “Es el Régimen aduanero que permite el transporte terrestre o ferroviario de
mercancias, bajo control aduanero desde una aduana de partida a otra de destino, situadas en el territorio
aduanero nacional..”.

2 Cabotaje: “Es el régimen aduanero que permite el transporte de mercancias, bajo control aduanero,
desde un aeropuerto o puerto maritimo o fluvial, de partida a otro de Ilegada o de destino, habilitados dentro
del territorio aduanero nacional, a condicion de que se utilice un medio de transporte distinto de aquel donde
fueron importadas y a bordo del cual llegaron al territorio aduanero nacional..”.

% . Transbordo: “Es el régimen que regula la transferencia de mercancias del medio de transporte
utilizado para la llegada al territorio aduanero nacional, a otro que efectla la salida al extranjero, dentro de
una misma oficina aduanera y bajo su control, sin que se causen derechos e impuestos a la importacion..”.
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previamente metodos interpretativos que superen el positivismo exegético que permitan unificar e
identificar axiologias que correspondan al sistema juridico aduanero en el Estado.

Asi las cosas, el punto de partida de este escrito es realizar en primer lugar, una descripcion
documental del ordenamiento juridico nacional e internacional relacionado con el derecho
marcario y en segundo lugar, una descripcién del régimen de transito aduanero en Colombia.

El punto final del proyecto es plantear soluciones y recomendaciones juridicas en procura de la
proteccion del derecho marcario frente a las mercancias bajo la modalidad de transito aduanero en
Colombia, considerandose como pilar fundamental la teoria de Ronald Dworkin.

Teniendo en cuenta el punto de partida de este documento, encontramos en el contexto nacional
un intento por colaborar con la proteccion universal de la propiedad intelectual a través de las
diferentes y numerosos decretos, leyes, tratados internaciones suscritos y aplicados por Colombia
que buscan como fin ultimo la proteccion del derecho marcario.

Por lo anterior, como propuesta final de esta investigacion resulta importante resaltar que las
leyes sancionadas (Decreto 390 de 2016 y Decreto 349 de 2018), recurran a los principios juridicos
aduaneros (Decreto 390 de 2016. Art. 2), especialmente para el objeto de estudio se abordaran la

forma como se aplican e interpretan los principios de eficiencia®, justicia® y principio de seguridad

4 Principio de eficiencia. En las actuaciones administrativas relativas a la funcion aduanera siempre prevalecera
el servicio agil y oportuno para facilitar y dinamizar el comercio exterior, sin perjuicio de que la autoridad aduanera
ejerza su control.

%) Principio de justicia. Todas las actuaciones administrativas relativas a la funcion aduanera deberan estar
presididas por un relevante espiritu de justicia. La administracion y/o autoridad aduanera actuara dentro de un marco
de legalidad, reconociendo siempre que se trata de un servicio publico, y que el Estado no aspira que al obligado
aduanero se le exija mas de aquello que la misma ley pretende.
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y facilitacion en la cadena de logistica de las operaciones de comercio exterior® con los cuales se
busca aplicar en aquellos casos en donde el titular del derecho de propiedad de la marca omite
realizar la solicitud correspondiente de acuerdo a la tipicidad normativa.

La razdn de ser de este escrito evoca en la utilizacion de diversos métodos interpretativos en el
cumplimiento que ayuden al significado y sentido de la norma aplicando los respectivos valores
axioldgicos de acuerdo a cada casuistica, dominando la busqueda de la justicia frente a las partes
involucradas en la controversia. En este sentido, el sistema juridico requiere de elementos
interpretativos que permitan integrar de manera armonica los principios rectores en materia
aduanera y de propiedad intelectual, como un sistema objetivo convertido en herramientas
hermenéuticas frente a aquellos casos de anomia juridica por ausencia de soluciones eficaces

respecto a los fenémenos a nivel administrativo con alcances en el régimen de transito aduanero.

¢ Principio de seguridad y facilitacién en la cadena logistica de las operaciones de comercio exterior.
Las actuaciones administrativas relativas al control se cumpliran en el marco de un sistema de gestion del
riesgo, para promover la seguridad de la cadena logistica y facilitar el comercio internacional. Con tal
proposito, se neutralizaran las conductas de contrabando y de carécter fraudulento y, junto con las demés
autoridades de control, se fortaleceré la prevencion del riesgo ambiental, de la salud, de la seguridad en
fronteras y de la proliferacion de armas de destruccion masiva, para cuyos efectos se aplicaran los convenios
de cooperacion, asistencia mutua y suministro de informacion celebrados entre aduanas, y entre estas y el
sector privado.
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1. Objetivos

1.1 Objetivo General

Analizar los mecanismos juridicos de proteccion de la marca frente a las mercancias en transito

aduanero en Colombia.

1.2 Objetivos Especificos

e Describir el régimen de proteccion del derecho marcario a través de la Comunidad
Andina — CAN-, la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI —.

e Describir el régimen juridico de las mercancias de transito aduanero en Colombia
vigente en torno a los mecanismos de proteccién de la marca.

e Proponer recomendaciones juridicas para suplir los vacios normativos existentes
frente a la proteccion del derecho de marca bajo el régimen de transito aduanero en

Colombia.

2. Derecho Marcario

Este primer capitulo tiene como objeto describir el derecho marcario, considerandose la marca
un signo distintivo que forma parte de la propiedad industrial y esta a su vez de la propiedad

intelectual.
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El documento presenta en su primera parte la contextualizacion de la marca: definicion,
naturaleza juridica, relacion de la marca con la Propiedad intelectual, clases de marca, tramite para
el registro de marca y, regulacion de proteccion de la marca, normatividad regulatoria a nivel
internacional y nacional, autoridades que la regulan, haciendo énfasis en la Decision 391 de 1996
de la Comunidad Andina, el Protocolo de Madrid y la nueva regulacion aduanera o decreto 390 de
2016, como norma que asimila muchos contenidos establecidos en las Decisiones de la Comunidad

Andina, asi como también lo expuesto sobre propiedad intelectual segun el Decreto 349 de 2018.

Asi las cosas, para efectos de comprender el derecho marcario es importante explicar los
aspectos de la propiedad intelectual e industrial, considerando que la marca hace parte de ellos,
razon por la cual se explicaran de manera general. Una vez descrito el derecho marcario, éste sera
base fundamental para lograr dar respuesta al tercer objetivo consistente en proponer
recomendaciones juridicas para suplir los vacios normativos existentes frente a la proteccion del

derecho de marca bajo el régimen de transito aduanero en Colombia.

2.1. Definicion de Marca

La marca es una categoria de signo distintivo que identifica los productos o servicios de una
empresa o empresario (MinComercio, 2013). Estas no informan al publico sobre el origen o una
caracteristica especial del producto o servicio pues si asi sucediera carecerian de la posibilidad de

ser marcas. (Superintendencia de Industria y Comercio, 2013)
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La marca es un signo visible, perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de
representacion grafica que se relaciona con un producto o servicio y tiene por objeto distinguir los
productos o servicios de un empresario de los de otros.

La marca puede entenderse como el efecto que buscan generar los comerciantes sobre los
consumidores para lograr un mejor aprovechamiento econémico y que adicionalmente proteja al
consumidor de engafios o confusiones. Llama la atencidn la inclusion dentro de la Decision 486
de la Comunidad Andina de los sonidos y los olores como constitutivos de marca, siempre que
estos puedan ser representados graficamente, asi como también la de los colores que se delimiten
de cualquier manera por una forma y la de las formas de productos o envases. Por otro lado, el
Decreto 390 de 2016 (Estatuto Aduanero Colombiano) define la marca en el articulo 611 como
“cualquier signo capaz de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas,
siempre que sea susceptible de representacion grafica”, representando de esta manera la

intencionalidad del legislador en buscar y lograr la proteccion a la propiedad intelectual.

La marca permite que los consumidores identifiquen el producto o servicio y lo recuerden, de
forma que puedan diferenciarlo de uno igual o semejante ofrecido por otro empresario. Los
consumidores son mas propensos a adquirir un producto del cual recuerdan la marca que de
aquellos que no logran identificar. Asi mismo, la marca representa en la mente del consumidor una
determinada calidad del producto o servicio, asi como reporta alguna emocién en el consumidor.
Por lo tanto, es el medio perfecto para proyectar la imagen del empresario, su reputacion y hasta
su estrategia comercial, razones por las cuales, esta investigacion busca establecer como proteger
la marca frente a un régimen de transito aduanero en Colombia, aplicando no solamente la norma

establecida a nivel nacional e internacional sino, ir méas alla, teniendo en cuenta los principios
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rectores aduaneros de justicia, eficiencia, y seguridad en la cadena de logistica internacional,

siguiendo la corriente de Ronald Dworkin.

En concreto, una marca: Permite a la empresa diferenciar su producto o servicio; ayuda a
garantizar la calidad a los consumidores. Por tanto construye confianza; Puede ser objeto de
licencias y por tanto, fuente generadora de ingresos; puede llegar a ser mas valiosa que los activos
tangibles; Siendo entonces tan importante, al ser registrada la marca le genera a la empresa el
derecho exclusivo a impedir a terceros que comercialicen productos y ofrezcan servicios idénticos
o0 similares con marcas idénticas o similares, con el fin que los consumidores no se confundan y

adquieran el producto o el servicio del empresario que en realidad quieren. (MinComercio, 2013).

2.2 Naturaleza Juridica de las Marcas.

La naturaleza juridica de las marcas proviene de la propiedad, siendo estas un bien inmaterial
que hace parte de un derecho real. La marca reviste caracteristica como un bien intrinseco de la
organizacion empresarial mundial, la cual es utilizada por el empresario para distinguir sus
productos y servicios en el mercado reflejando el origen de los mismos. Podemos, entonces, definir
la marca como un elemento esencial del patrimonio de la empresa. (Hortua M & Luna B., 2004).

La marca hace parte del patrimonio, es transferible y hace parte de un derecho real. “La
Propiedad Intelectual tiene como objetivos bienes inmateriales, por ello decimos que se trata de

un tipo especial de propiedad, pues dentro del régimen general del Cadigo Civil, la propiedad es
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un derecho real que recae sobre bienes corporales. (Metke, Procedimiento de Propiedad Industrial,

1994, pag. 13).

2.3 Derecho Marcario y su relacion con la Propiedad Intelectual -P.1.

En primer lugar, para desarrollar el contenido de este numeral debemos tener presente que la
propiedad Intelectual se refiere a las cosas creadas por el intelecto humano, que inicialmente fueron
ideas que se plasman en un nuevo bien. Pero, en el contexto juridico es un principio establecido
para salvaguardar los derechos de aquella persona creadora.

La Propiedad Intelectual es el derecho real sobre una cosa incorporal creada por medio del
intelecto humano, otorgando a su creador la potestad de gozar y disponer de ella. En palabras de
Ernesto Rengifo Garcia, “...la propiedad intelectual es una disciplina normativa que protege las
creaciones intelectuales provenientes de un esfuerzo o destreza humanos, dignos de
reconocimiento juridico.” (Rengifo Garcia, 1997, pag. 23). La propiedad industrial y el derecho
de autor forman un todo que se denomina Propiedad Intelectual.

Es asi como la propiedad industrial se define como el derecho que protege el dominio que una
persona posee sobre su actividad creativa en cuanto bien inmaterial o incorporal susceptible de
explotacion econdmica y que el mismo tiene dos componentes: el intelectual, que en si son los
derechos de autor, y el econdmico, que es la propiedad industrial (De Carreras, 2008). Es decir
que la propiedad industrial protege juridicamente las invenciones, las marcas de fabrica o
comercio, los dibujos o0 modelos industriales, el nombre comercial, las denominaciones de origen

e indicaciones de procedencia, y reprime los actos de competencia desleal que se puedan presentar
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en el ejercicio de los actos de comercio (Garcia Huidobro, 1992), de ahi que una parte de la
propiedad industrial, es decir, la marca se relaciona directamente con la propiedad intelectual y
por ende, la importancia de ser desarrollada en esta investigacion a fin de perseguir y lograr la
efectividad garante que ofrece el Estado frente a mercancias con marcas registradas o no que se
encuentran en transito aduanero en Colombia aplicando la norma que en su conjunto debe ir de la
mano con la axiologia juridica para lograr la efectividad en la proteccion del derecho marcario.

En Colombia, desde el afio 2004 se trabajo6 en el establecimiento de politicas incluyentes de la
propiedad intelectual en la competitividad. El derecho de propiedad puede entenderse como el
derecho a gozar y a disponer con exclusividad de un bien, es una especie de propiedad intelectual
que designa unos derechos inmateriales relacionados con la proteccion legal de productos o
procesos que tengan una aplicacién industrial o comercial, creados por una persona o una empresa.

El Derecho de Propiedad Industrial lo adquiere el inventor o descubridor con la creacion o
cualquier situacion que se relacione con la industria, asi mismo lo adquiere el productor o
comerciante, con la utilizacion de signos con los que distingue sus productos de los semejantes,
que para el caso objeto de estudio se trata de la marca, siendo una clase de signo distintivo, como
se explico anteriormente.

Asi las cosas, se puede afirmar que la propiedad industrial es un conjunto de derechos
intangibles sobre un producto, mercancia, creacion, servicio y otro relacionado con la industria,
donde los signos distintivos estan representados por marcas comerciales, lemas comerciales,
nombres comerciales, ensefias comerciales y denominaciones de origen (Carroza, 1978).

La marca hace parte de la propiedad industrial, y esta a su vez de la propiedad intelectual, tal

como se observa en la figural Clasificacion de la Propiedad Intelectual, siendo una categoria de
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signo distintivo que identifica los productos o servicios de una empresa 0 empresario
(Superintendencia de Industria y Comercio, 2018), guardando de esta manera una estrecha

relacion.

PROPIEDAD
INTELECTUAL

DERECHOS DE PROPIEDAD
AUTOR INDUSTRIAL

Creaciones
Industriales

Signos distintivos

Disefios Lemas

Patentes . .
Industriales comerciales

Secretos Denominaciones
industriales de Origen

Figural. Clasificacion de la Propiedad Intelectual

2.4 Funcidn social de las Marcas y su impacto econémico

“Los bienes tienen mayor o menor importancia segun el papel que desempefien dentro del grupo
social que se les considere” (Carrillo B. & Morales C., 1973, pag. 212). Las marcas aplicadas a
productos y servicios del comercio cumplen una funcion social que se traduce en el sano balanceo
entre los intereses privados de los titulares de los signos distintivos y los publicos de la comunidad;
Asi los derechos que nacen de una marca dan al propietario el ejercicio del derecho marcario, que

crece al amparo del impulso de una comunidad determinada. La funcion social de las marcas surge
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de la misma legislacion marcaria, esa que le otorga al titular del signo marcario un derecho
exclusivo de evitar que otros utilicen su marca, es la misma que impone limitaciones a la concesion
de la marca (Monzon Kroeger, 2014).

Juristas y escritores como Ledesma, en su obra Funcion Social de las marcas de Fabrica y de
comercio, expresa: “siendo la marca de fabrica o de comercio una propiedad, evoluciona y se
valora en el medio social, por lo que resulta I6gico y hasta imperativo que su ejercicio se realice
en provecho de la colectividad que contribuye con su accion invisible a ampararla y prestigiarla,
sin que prescinda por ello, del interés del particular que ha contribuido con su esfuerzo a
acreditarla” (Ledesma, 1953, pag. 67). Se puede afirmar que las marcas cumplen una funcién social
que excede, pero no limita a los derechos privados de los titulares de marcas, como lo afirma
Ledesma (1953), porque de una forma u otra los signos distintivos permiten poner en el mercado
los productos al consumidor quien esta protegido por el ordenamiento juridico, ya sea por la
calidad del producto o por las caracteristicas que debe contener dentro de la normalizacién de
calidad establecida por el Invima o el Icontec.

Otro aspecto importante para resaltar es el impacto econémico que han tenido las marcas: Un
estudio realizado en el afio 2016, por la Asociacion Interamericana de propiedad intelectual ASIPI
y la Asociacion Internacional de Marcas INTA, en los paises de Chile, Colombia, México, Panama
y Per(; se determinaron los siguientes aspectos: Los paises objeto del estudio presentan un
crecimiento promedio de registro de marcas; Las actividades econdémicas que registran y usan
marcas intensivamente aportan el 15% del PIB en promedio y generan 18.5 millones de puestos

de trabajo; Dependiendo del pais, el 18.5 millones de empleados ganan entre 4.6% y 25% mas que
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trabajadores involucrados en otras actividades econdmicas. (Association International Trademark,

2016).

Por otra parte, se crea el INTA, como una organizacién global de 6.600 propietarios de marcas
y profesionales de mas de 190 paises. Asociacion sin &nimo de lucro dedicada a apoyar y promover
las marcas y la propiedad intelectual relacionada como elementos de comercio justo y efectivo. La
Asociacién fue fundada en 1878 y hoy INTA lidera la investigacion global de marcas, desarrollo

de politicas, educacion y capacitacion. (Association International Trademark, 2016).

Entre otras entidades por resaltar se encuentra ASIPI que es una organizacién mundial cuyo
comun denominador es practicar y defender los derechos de propiedad intelectual. Es una
organizacion sin fines de lucro fundada en 1964, cuyo objetivo principal es promover en los paises
americanos el desarrollo y armonizacion de las leyes, reglamentos y procedimientos relacionados
con la propiedad industrial e intelectual, comprendidos en su sentido amplio, que se refieren a la
industria, Comercio, servicios, agricultura, ganaderia y aquellos que en el futuro también pueden
ser considerados como propiedad industrial o intelectual (Association International Trademark,

2016)

2.5. Clases de Marcas

El articulo 134 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina de Naciones

establece que, “A efectos de este régimen constituird marca cualquier signo que sea apto para



PROTECCION DEL DERECHO DE MARCA 19

distinguir productos o servicios en el mercado”. Podran registrarse como marcas los signos

susceptibles de representacion grafica (Concepto No. 2211 de 2003).

Podrén constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) Las palabras o combinacion de
palabras; b) Las imégenes, figuras, simbolos, gréficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas,
emblemas y escudos, ¢) Los sonidos y los olores; d) Las letras y los nimeros; e) Un color
delimitado por una forma, o una combinacion de colores; f) La forma de los productos, sus envases
o0 envolturas; y g) Cualquier combinacion de los signos o medios indicados en los apartados

anteriores.

Asi mismo, se establecen las siguientes clases de Marcas:

Marca Denominativa o Nominal. Distinguen los articulos a las que se les aplican, predomina la
acustica o el sentido de los vocablos; estd compuesta por varias letras que constituyen un conjunto
pronunciable tenga o no significado. En este sentido, estas marcas se constituyen por un signo
acustico o fonético formado por varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que

puede o no poseer significado conceptual (Tribunal Andino de Justicia, proc. 9-1P-94).

Es decir, esta clase de marca se conoce como marca nominativa y consiste en la expresion,
frase o palabra que se utiliza para identificar el producto o servicio, sin ningun tipo de

acompafiamiento, caracterizacion ni tipo de letra (Superintendencia de Industria y Comercio).
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Marca grafica o figurativas. Son las definidas como un signo visual porque se dirigen a la vista
a fin de evocar una figura que se caracteriza por su configuracion o forma externa. (Tribunal

Andino de Justicia, proceso 9-1P-94)

Son las que por su original aspecto gréfico (forma grafica) tienen derecho a la proteccion; en
estas marcas predomina el efecto visual en la memoria de los consumidores. Es decir, consisten
solo en la representacion gréafica del signo sin incluir ningun tipo de expresiones, letras, palabras

o frases. (Superintendencia de Industria y Comercio).

Marcas Registradas. El registro concede el uso exclusivo de ella mediante recursos legales

(Carrillo B. & Morales C., 1973, pag. 212-215)

Marca de Certificacion. Son las que se utilizan para garantizar una calidad o estandar de un
producto o servicio. Las marcas usadas con el fin de certificar la calidad se conocen como marcas
de certificacion. Un ejemplo de éstas es la marca ICONTEC. En este caso, el titular de este tipo
de marca puede ser la empresa o institucion, publica o privada que se encarga de certificar la

calidad o cumplimiento del estandar de los productos o servicios.

Marca Colectiva. Sirve para distinguir el origen o caracteristicacomun de productos o servicios.
(Decision 486, 2000). Es un tipo de marca de la que se valen las asociaciones de productores,
fabricantes, organizaciones o cualquier grupo de personas para que con ella se informen las

caracteristicas comunes de los productos o servicios de los integrantes de ese cuerpo colectivo.
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(MinComercio, 2013). La Marca Colectiva es una marca comercial comun y corriente con la

particularidad de que puede ser usada por varias personas.

Conforme a lo dispuesto por el articulo 180 de la Decision de la Comunidad Andina, por
marcas colectivas se entendera “todo signo que sirva para distinguir el origen o cualquier otra
caracteristica comun de productos o servicios pertenecientes a empresas diferentes y que lo utilicen
bajo el control de un titular”

Marcas Mixtas. Estan compuestas por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un
elemento gréfico (una o varias iméagenes) existiendo siempre un elemento predominante que se ha
denominado, “la dimension caracteristica de la marca mixta y que, consiste en la identificacion de
uno de los elementos componentes de la marca como principal, lo que en otras palabras significa
que, entre el elemento grafico y el denominativo, hay siempre uno mas importante que el otro, el

mas llamativo.” (Tribunal Andino de Justicia, proceso 41-1P-2000).

Segun la Superintendencia de Industria y Comercio las marcas mixtas “consisten en la escritura
de la expresion, frase o palabra que se utiliza para identificar el producto o servicio, sin ningln
tipo de acompafnamiento, caracterizacion ni tipo de letra” (Superintendencia de Industria y

Comercio),

Marca Tridimensional. Constituyen aquella forma particular o especial de un determinado
producto que lo haga distintivo a los demas. A este respecto ha dicho la doctrina que “La proteccion

de este tipo de signos depende, en primer lugar, de que no estén constituidos por formas usuales o



PROTECCION DEL DERECHO DE MARCA 22

necesarias, y en segundo término, que la forma de que se trate no cumpla, de manera esencial una

funcion técnica.” (Metke, Lecciones de propiedad Industrial, 2002).

En otras palabras, las marcas tridimensionales “el signo representa un cuerpo que ocupa las
tres dimensiones del espacio (alto, ancho y profundo) y que puede ser perceptible por el sentido
de la vista o por el del tacto, es decir, que posee volumen porgque ocupa por si mismo un espacio
determinado” (Superintendencia de Industria y Comercio).

Las marcas sonoras; “el signo a proteger consiste solo en el sonido correspondiente, que
normalmente es expresado en notas musicales, pero puede ser representado de otra forma”

(Superintendencia de Industria y Comercio).

Otros tipos de marca segun el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (ANAPI) son las
olfativas, en donde el signo a proteger consiste en el olor del producto o servicio y las marcas de
color; el signo a proteger es un color delimitado por una forma o una combinacién de colores.
Considerando estas clases de marcas que son comunes, existen otras que se establecen por la

autoridad competente en Colombia como son:

Marcas de productos: “Son aquellos signos susceptibles de representacion grafica capaz de
distinguir en el mercado productos, con el objeto de que el publico consumidor los diferencie de
otros de la misma especie o idénticos existentes en el mercado” (Superintendencia de Industria y

Comercio).
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Asi como existen marcas de productos, igualmente, existen marcas de servicios definidas como
el signo susceptible de representacion grafica capaz de distinguir en el mercado servicios, con el
objeto de que el publico consumidor los diferencie de otro de la misma especie o idénticos que
existan en el mercado (Superintendencia de Notariado y Registro). Es decir, este tipo de marcas
representan que un servicio es suministrado por una empresa determinada.

Otra clase de marcas, son las marcas de establecimiento industrial, conocidas como las
expresiones que pretenden proteger el nombre de una determinada empresa que produce ciertos
bienes. Este tipo de marcas van direccionadas a proteger la actividad a producir, mas que el
nombre de los productos que se fabrican y se diferencian de las marcas de establecimiento
comercial definidas como las expresiones que pretenden proteger el nombre de una determinada
empresa que transa ciertos productos. (Superintendencia de Industria y Comercio) En esta clase
de marca es relevante la actividad que se transa. Los nombres de los productos no tienen casi
importancia.

Finalizada la clasificacion de las marcas que nos aporta la Superintendencia de Industria y
Comercio y el Tribunal de Justicia Andino, entre otros, es importante traer a colacion que el
Decreto 390 de 2016 en el articulo 611 menciona el término mercancia de marca falsa, es decir,
introduce este concepto que se desarrolla bajo ciertas caracteristicas: a) Cuando cualquier
mercancia, incluido su embalaje, que lleve puesta sin autorizacion una marca de fabrica o de
comercio idéntica a la marca validamente registrada para tal mercancia, o b) Se considera
mercancia de marca falsa cuando no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de esa marca,
0 sea confusamente similar, y ¢) Que consecuencialmente, se lesionen los derechos del titular de

la marca debidamente autorizada y registrada. Esto muestra que el legislador nacional preocupado
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por atender las recomendaciones internacionales y siguiendo los parametros de la autoridad
competente a nivel interno, busca brindar una garantia para proteger el derecho marcario ante casos
dificiles en materia aduanera, que para el caso de esta investigacion va dirigida a proponer una
solucién juridica basada en la axiologia cuando se trata de proteger la marca en la modalidad de
transito aduanero de mercancias, que frente a la luz de la realidad, hay que ir més allg, superando
la rigidez de la validez normativa y proponiendo la flexibilidad interpretativa en tres principios
rectores aduaneros contemplados en la normativa interna de justicia, eficiencia, seguridad y
facilitacion en la cadena de logistica de las operaciones de comercio exterior; orientando las
conductas sobre el uso de marcas y su proteccion encaminados a su efectividad. Ahora, para lograr
lo que se busca este escrito debemos describir y estudiar como se protege la marca en Colombia 'y

para ello, es importante hablar del registro de marca.

2.6 Registro de Marca

La Superintendencia de Industria y Comercio es la autoridad competente nacional para
administrar el Sistema de Propiedad Industrial (signo distintivo — marca) en ese sentido, concede
derechos sobre el derecho marcario debidamente autorizado y registrado, reconociendo la
titularidad de la marca a su propietario, sus causahabientes, cesionarios y licenciatarios exclusivos,
tal como lo sefiala el articulo 611 del Decreto 390 de 2016 (Estatuto Aduanero). El titular de una

marca puede ser cualquier persona natural o juridica.

El registro de una marca otorga a su titular un derecho exclusivo que le permite impedir que

terceras personas sin su consentimiento hagan uso durante el curso de las operaciones comerciales
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de signos iguales o similares para bienes o servicios iguales o similares a aquellos para los cuales
ha sido registrada la marca. Constituyéndose el registro en forma de proteccion del Derecho
Marcario. Existe una presuncion segun la cual, al usar un signo idéntico para bienes o servicios
idénticos, existird probabilidad de confusion. Asi las cosas, para lograr proteger una marca, esta
debe encontrarse registrada. Sin embargo, cuando se trata del régimen de transito aduanero de la
mercancia de una marca registrada, el registro de la mismay la norma no es suficiente garante para
la proteccion del derecho marcario, debiendo recurrir a otras herramientas de aplicacion como es

la axiologia juridica, aspectos que se complementara méas adelante.

La marca identifica al producto o servicio, siempre y cuando se encuentre registrada. Se
adquiere el derecho marcario con su registro y se pierde si no se renueva el mismo. La importancia
de proteger el derecho marcario representa hoy en dia para las empresas comprender el interés de
diferenciar sus productos de los de sus competidores. Habida cuenta de la influencia que puede
tener una marca para determinar el éxito de un producto en el mercado, es esencial que se le dé
una proteccion adecuada. Sin embargo, un reduccionismo positivista como primera respuesta
inmediata, incluso con un sinnimero descriptivo de normas, para lograr la proteccion del derecho
marcario es aparentemente efectiva en otros casos, pero cuando se esté frente a una mercancia que
se encuentra bajo transito aduanero en Colombia, se queda corta con las casuisticas que superan el
texto legal y constitucional, limitando la interpretacién y dejando corta las decisiones
administrativas y judiciales. Por ello, la razon de ser de la unificacion e identificacion de principios
aduaneros que protejan a los sujetos y objetos del derecho marcario en aquellos eventos de transito
aduanero de mercancias convirtiéndose en una salida para lograr garantizar el respeto por las

marcas registradas.
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Para efectos de registro de una marca en Colombia, se debe considerar que la autoridad

competente es la Superintendencia de Industria y Comercio que establece los siguientes pasos:

Antes de registrar la marca, es decir, con anterioridad a la solicitud, se debe elegir una marca
fuerte, perdurable en el tiempo y verificar que sea registrable segun los articulos 134, 135, 136 y
137 de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina. Posteriormente, clasificar los
productos o servicios segin la clasificacion internacional Niza’, MGS Gestor de Productos y
Servicios de Madrid (WIPO. Madrid The International Trademark System. Organizacion Mundial
de la Propiedad Intelectual., 2018); realizar la bdsqueda de antecedentes marcarios. Una vez
realizado estos pasos, se debe realizar el pago segun la tasa oficial de la Superintendencia de

Industria y Comercio y diligenciar los formularios correspondientes.

En el caso de una marca colectiva 0 marca de certificacion se adicionan otros requisitos. En
la marca colectiva se debe aportar ademas una copia de los estatutos de la asociacion y
organizacion que solicita el registro, la lista de sus integrantes y la indicacion de las condiciones y

forma de utilizacién de la marca sobre los productos o servicios.

En el caso, de la marca de certificacion se deben cumplir ademas de los requisitos para marcas

de productos o servicios el reglamento de uso de la marca que indique: Los productos o servicios

7 Clasificacion de Niza establecida por el Arreglo de Niza (1957) es una clasificacién internacional de
productos y servicios que se aplica para el registro de marcas. La undécima edicion entré en vigor el 01 de
enero de 2017.
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que podran ser objeto de certificacion, definicion de las caracteristicas y descripcion de la manera

en que se ejercera el control de las caracteristicas. (Superintendencia de Industria y Comercio).

Ahora, durante la solicitud de registro de marca, la Superintendencia de Industria y Comercio
realiza un examen dentro de los 15 dias habiles siguientes a su presentacion para verificar el
cumplimiento de los requisitos. Si no cumple, la Superintendencia requerird al solicitante
notificandolo por correo electronico para que subsane los requisitos faltantes en un plazo de sesenta
(60) dias habiles siguientes a la fecha de la notificacion. Vencido el término sefialado, si el
solicitante no contesto el requerimiento, se declarard que no esta interesado en continuar con el
tramite. Pero, en el evento en que la solicitud cumpla con todos los requisitos, contestado el
requerimiento y sea admitida la solicitud la siguiente etapa es la publicacion en la Gaceta de
Propiedad Industrial® por un término de 30 dias habiles para que terceros titulares de signos
distintivos o de otros derechos de propiedad intelectual validamente protegidos, se opongan. En
este caso, de existir oposicion a efectos de impedir el registro de una marca, por considerar que se
encuentra incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad contenidas en el art. 135 y 136 de
la Decision 486 de la Comunidad Andina, se debe diligenciar el formato “Presentacién de
oposicién — signos distintivos (P101-F12) que puede ser de manera fisico o electrénico ante la
Superintendencia de Industria y Comercio. Una vez presentada la oposicion, el solicitante en el

término de 30 dias habiles contados a partir de la notificacion por correo electronico de la oposicion

8 La publicacion de la Gaceta de Propiedad Industrial es un medio de informacién oficial de la
SIC mediante el cual se dan a conocer las solicitudes presentadas y titulos otorgados en relacidn
con: marcas y demas signos distintivos, patentes de invencion, modelos de utilidad y disefios
industriales.
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tiene la oportunidad de dar contestacion desvirtuando los argumentos del opositor, aunque no es
obligatorio responder la oposicién. Una vez finalizado este tramite, se procede a audiencia de
facilitacion que debe ser solicitada por el opositor y el solicitante de manera conjunta o la
Superintendencia de Industria y Comercio puede convocar a la audiencia de oficio a efectos de
solucionar y superar los obstaculos que impiden que la marca sea registrada.

Terminada la audiencia la Superintendencia de Industria y Comercio procede a verificar si la
marca cumple con todos los requisitos legales para ser registrada. El examen realizado se expresa
mediante una Resolucién de concesion o de negacién del registro, exponiendo las razones de la
decision y pronunciandose sobre las oposiciones formuladas. Si la respuesta es favorable para el
registro de la marca, la entidad procede a expedir un certificado de registro de marca una vez
quede en firme, es decir, ejecutoriado el acto administrativo — resolucion de concesion. En el caso
que la resolucion sea denegando el registro marcario o declarada la oposicién, se puede impugnar
interponiendo el recurso de apelacion por el interesado debidamente sustentado y presentado por
escrito ante el Sistema de informacion de Propiedad Industrial — SIPI-, dentro de los diez (10) dias
siguientes a la fecha de la notificacion de la resolucion, la cual se declarara en firme una vez

transcurrido un (01) mes de la fecha del envio del correo electronico de notificacion.

La Resolucién de concesion o de negacion del registro y el certificado de registro de marca,
son documentos diferentes. EIl primero, es el acto administrativo mediante el cual se otorga el
derecho marcario; el segundo, contiene todos los particulares de la marca concedida, fecha de
concesion y de vigencia, los productos que identifica, el titular y sus datos de identificacion y, muy

importante un nimero consecutivo (N° de registro) que facilita su identificacion. El certificado es
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el documento que da fe del registro y del derecho sobre la marca, el cual tiene una vigencia por el

término de diez (10) afos. (Superintendencia de Industria y Comercio, 2018).

Después de transcurridos los diez (10) afios de vigencia de la certificacion de registro de marca
se debe presentar la solicitud de renovacién del registro de marca, dentro de los seis (6) meses
anteriores al vencimiento de la vigencia del registro, presentando el formulario en fisico (PI01-
FO1) debidamente diligenciado que se encuentra ante el Sistema de informacién de propiedad
industrial — SIPI- y pagando la tasa de renovacion. En el evento de no solicitarse la renovacion de
una marca se entendera caducada (Superintendencia de Industria y Comercio, 2018).

Asi las cosas, si una marca no se encuentra registrada, no se otorga a la empresa el derecho
exclusivo a impedir que terceros comercialicen productos idénticos o similares con la misma marca
o utilizando una marca tan similar que pueda crear confusion.

Por lo demas, si la empresa no registra la marca, otras empresas podrian utilizar (a sabiendas o
sin ser conscientes de ello) para sus propios productos el mismo signo o un signo semejante que
induzca a confusion. Sus competidores podrian adoptar una marca semejante o idéntica y
aprovechar la reputacién y relaciones que usted ha creado con sus clientes y asociados comerciales.
Esto no sélo disminuira las ganancias de la empresa y confundiré a sus clientes, sino que dafiara

su reputacion e imagen, especialmente si los productos rivales son de calidad inferior.

2.6.1. Registro de Marca Internacional
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Para presentar una solicitud de registro de marca internacional es por conducto de la
SIC, donde el solicitante debe tener una solicitud o un registro de marca previo en
Colombia, llamado "Solicitud base™ o "Registro Base". La marca y el titular de la solicitud
internacional deben ser los mismos que la marca y los titulares que figuran en la solicitud
0 registro base. La solicitud Internacional debe incluir una lista de productos o servicios
idéntica, reducida o mas limitada que la lista de productos o servicios de la solicitud o

registro base. (Comercio, Superintendencia de Industria y, 2018).

Asi mismo, el solicitante del registro internacional debe pagar una tasa de transmision a
favor de la SIC, sin perjuicio de la tasa internacional que el solicitante deber& abonar
directamente a la Oficina Internacional por cualquiera de las formas aceptadas por ésta.
(Superintendencia de Industria y Comercio, 2018).

La lista de requisitos minimos para obtener una fecha de presentacion de una solicitud
de marca internacional se encuentra en el numeral 6.1.3 del Capitulo Sexto del Titulo X de
la Circular Unica de la Superintendencia de Industria y Comercio. Los requisitos para
presentar una solicitud de marca internacional completa se encuentran establecidos en el
articulo 3 y la Regla 9 del Reglamento Comun del Arreglo de Madrid relativo al Registro

Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo.

2.6.2. Clasificaciéon Internacional de Niza
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Entre otros aspectos importantes que se deben considerar al momento del registro de una marca
y por ende para su proteccion es la Clasificacion Internacional de Niza (1957) que es una
categorizacion de los productos y servicios. Para poder mantener la Clasificacion de Niza al dia,
se revisa continuamente y cada cinco afios se publican nuevas ediciones, en las cuales, por lo
general, se incluyen nuevos productos y servicios. La Undécima edicion (2017), permite la
consulta de un producto o servicio especifico. La Clasificacion Internacional de Productos y
Servicios para el Registro de las Marcas fue establecida en virtud de un arreglo concluido en la
Conferencia Diplomatica celebrada en Niza el 15 de junio de 1957, revisado en Estocolmo en 1967

y en Ginebra en 1977, y modificada en 1979.

2.7 Regulacién normativa del Derecho Marcario en Colombia

En la actualidad existe un sinnimero de normas que tienen el propdsito de desarrollar los
aspectos que protegen la Propiedad Intelectual como son; el conocimiento novedoso adquirido por
medio de las investigaciones, aplicado a un producto, que aporta un valor agregado que se traduce
en una mayor demanda para el producto y una mejor comercializacion del mismo. Existen
instrumentos juridicos en relacion con el respeto de la propiedad intelectual que deben ser
aprovechados por las autoridades competentes. La Ley 603 del afio 2000 es uno de estos
instrumentos. Esta Ley consagra como obligacion de las sociedades comerciales indicar en sus
informes de gestion, el estado de cumplimiento de las normas sobre “propiedad intelectual y
derecho de autor”. Entonces, al hablar de proteccion de la propiedad intelectual, en su sentido

amplio, estariamos hablando de salvaguardar la propiedad industrial y por tanto, la marca, como



PROTECCION DEL DERECHO DE MARCA 32

una de las clases de signos distintivos, la cual es objeto de estudio de esta investigacion frente a
mercancias que se encuentran bajo la modalidad de transito aduanero, que se busca a través de la
aplicacion de la Teoria de Ronald Dworkin, ir m&s alla de lo que ofrece la normativa para efectos
de lograr la efectividad al momento de proteger un derecho marcario. Para ello, es fundamental ir
de lo general a lo particular, es decir, partiendo de la normatividad internacional a la normatividad
nacional que regula el derecho marcario en Colombia, lo cual serd base importante para el

cumplimiento del tercer objetivo de este proyecto.

2.7.1. Regulacion normativa internacional en Colombia

Para hablar de la proteccion del derecho marcario, resulta entonces, fundamental describir desde
el &mbito internacional los organismos internacionales y otros instrumentos juridicos existentes
para el amparo a la propiedad industrial en Colombia, a fin de analizar sus aspectos cuando frente
a casos dificiles se trate de mercancias cuya marca se encuentra en litigio de proteccion frente al

transito aduanero, objeto de estudio de esta investigacion.

2.7.1.1 Comunidad Andina — CAN -.

La comunidad CAN es un organismo regional, conformado por los paises de Bolivia, Colombia,
Ecuador y Peru, que se retnen voluntariamente con el objetivo de alcanzar la integracion andina,
suramericana y latinoamericana, donde se busca alcanzar un desarrollo integral, mas equilibrado

y autonomo. La Comunidad Andina se conocia antes como: Pacto Andino o Grupo Andino. Este
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proceso andino de integracion se inicid con la suscripcion del Acuerdo de Cartagena el 26 de mayo
de 1969. Tiene su sede en la ciudad de Lima, Per(; cuenta con cinco paises asociados, como
Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. La Republica de Chile abandoné el Acuerdo de
Cartagena en 1976, en el 2006 adquiere nuevamente la calidad de miembro asociado. Venezuela
ingreso a la CAN en 1973y se retir6 en el 2006. En el afio de 1979 tras la firma de un tratado se
crearon los siguientes entes: Tribunal Andino de Justicia, el Parlamento Andino y EI Consejo
Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. En el afio de 1993 entro en funcionamiento la Zona
Andina de Libre Comercio entre Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela.

La Comunidad Andina esta articulada por el Sistema Andino de Integracion SAI, que
administra la CAN como un Estado, cuyo consejo presidencial andino esta conformado por los
presidentes de Bolivia, Colombia, Ecuador y Per(, a cargo de la direccion de la CAN (Comunidad
Andina, 2017). Asi mismo posee un Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores que
formulan la politica exterior de los paises andinos en asuntos relacionados con la integracion y, de
ser necesario, coordinan posiciones conjuntas en foros o negociaciones internacionales. La CAN
cuenta con una Secretaria General que administra y coordina el proceso de integracion vy
el Tribunal Andino de Justicia es la entidad que controla la legalidad de los actos de todos los
Organos e Instituciones y dirime las controversias existentes entre paises, entre ciudadanos o entre
paises y ciudadanos cuando se incumplen los acuerdos asumidos en el marco de la Comunidad

Andina. (Comunidad Andina, 2017)
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Ahora, para el caso concreto de este escrito, es fundamental describir la base legal de la
Comunidad Andina, en lo referente a la Propiedad Intelectual, Propiedad industrial y

especificamente marcas, siendo base normativa que se aplica en Colombia:

La Decision 271-1990. Sistema Andino de Carreteras, publicada el 31.10.1990 en la Gaceta

Oficial de la CAN y modificatorias, modificada por la Decision 277 de 1990

La Decision 331-1993. Normatividad comunitaria que regula las operaciones de transporte
Multimodal en la subregion; modificada por la decision 393 de 1996. “El porte de mercancias por
dos modos diferentes de transporte por lo menos, en virtud de un Unico Contrato de Transporte
Multimodal, desde un lugar en que el Operador de Transporte Multimodal (OTM) toma las
mercancias bajo su custodia hasta otro lugar designado para su entrega”. Define la estructura o
contenido de la Declaracién de Transito Aduanero Internacional, como: Denominacion o razén
social, datos del declarante, datos del remitente, datos del destinatario, datos del consignatario,
Aduna de carga, pais y aduana de partida, pais y aduna de destino, pais de origen de las mercancias,
Descripcidn de las mercancias en cantidad, clase, marca; identificacion del contenedor, peso bruto

en kilogramos o volumen en metros cubicos, precio de la mercancia, y firmas.

La Decision 344 de 1993, Marcas y signos empresariales. Esta normatividad sefiala:

De las Marcas. Podran registrarse como marcas los signos que sean perceptibles,

suficientemente distintivos y susceptibles de representacion gréfica. Se entendera por marca todo
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signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o
comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.
El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirira por el registro de la misma ante la respectiva
oficina nacional competente. (Decision 344, 1993). El registro de la marca confiere a su titular el
derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice, con relacion a
productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca.

De los Lemas Comerciales. Los Paises Miembros podrén registrar como marca los lemas
comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales. Se entiende por lema
comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. (Decision 344,
1993)

Del Nombre Comercial. EI nombre comercial sera protegido por los Paises Miembros sin
obligacion de depdsito o de registro. En caso de que la legislacién interna contemple un sistema
de registro se aplicaran las normas pertinentes del Capitulo sobre Marcas de la presente Decision,
asi como la reglamentacién que para tal efecto establezca el respectivo Pais Miembro. (Decision
344, 1993)

De las Marcas Colectivas. Se entenderd por marca colectiva toda marca que sirve para
distinguir el origen o cualquier otra caracteristica comdn de productos o de servicios de empresas
diferentes que utilizan la marca bajo el control del titular. Las asociaciones de productores,
fabricantes, prestadores de servicios, organizaciones, 0 grupos de personas, legalmente
establecidos, podran solicitar el registro de marca colectiva para distinguir en el mercado, los
productos o servicios de sus integrantes respecto de quienes no forman parte de dichas

asociaciones, organizaciones o grupos de personas. (Decision 344, 1993)
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De las Denominaciones de Origen. Se entendera por Denominacion de Origen, una indicacion
geografica constituida por la denominacion de un pais, de una region o un lugar determinado, o
constituida por una denominacion que sin ser la de un pais, una region o un lugar determinado se
refiere a un area geografica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y
cuyas cualidades o caracteristicas se deben exclusiva o esencialmente al medio geogréfico en el

cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos.

Las oficinas nacionales competentes podran declarar la proteccion de denominaciones de origen
de paises de la Subregidn, cuando la solicitud la formulen sus productores, extractores, fabricantes
0 artesanos que tengan legitimo interés o las autoridades publicas de los mismos. En el caso de
terceros paises, las oficinas nacionales competentes podran declarar la proteccién, siempre que
ello esté previsto en algun convenio del cual el Pais Miembro sea parte, o cuando el tercer pais le
conceda reciprocidad de trato en la materia. Para solicitar dicha proteccion, las denominaciones de

origen deben haber sido declaradas como tales en sus paises de origen. (Decision 344, 1993)

La Decision 425-1996. Reglamento para el registro de operadores de transporte Multimodal

internacional.

La Decision 399-1997. Transporte Internacional de Mercancias por Carretera, publicada el
27.1.1997 en la Gaceta Oficial de la CAN y modificatorias. Se establecen condiciones para la
prestacion del servicio de transporte internacional de mercancias por carretera entre los Paises

Miembros del Acuerdo de Cartagena, con el objeto de liberalizar su oferta. Acuerdo de
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homologacion de las autorizaciones y los documentos de transporte y para eliminar toda medida
restrictiva que afecte o pueda afectar las operaciones de transporte internacional. Resolucion 300-
1999, Reglamento de la Decision 399 sobre Transporte Internacional de Mercancias por Carretera,

publicada el 14.10.1999 en la Gaceta Oficial de la CAN y modificatorias.

La Resolucion 272-1999 sefiala los criterios para calificar la idoneidad del transportista,
determinar la capacidad minima de carga Util en vehiculos propios y vinculados, y establecer los
requisitos del contrato de vinculacion (28. agosto.1999). Establece los criterios para calificar la
idoneidad del transportista, determinar la capacidad minima de carga util en vehiculos y los

requisitos del contrato de vinculacion.

La Decision 467-1999. Norma comunitaria que establece las infracciones y el régimen de
sanciones para los transportistas autorizados del transporte internacional de mercancias por
carretera. Establece el procedimiento que deberan seguir los organismos competentes de cada pais
miembro para sancionar las infracciones contra las normas comunitarias sobre transporte
internacional de mercancias por carretera, cometidas en su territorio por los transportistas
autorizados que lo realizan y por las empresas que ejecutan transporte internacional por cuenta

propia de mercancias por carretera.

La Decision 486-2000 (14 septiembre), establece el régimen comun sobre Propiedad Industrial

y, regula el otorgamiento de marcas, entre otros derechos. Con su aprobacion se establece la
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proteccion a los derechos de propiedad intelectual™ y "procedimientos mas agiles y transparentes

para los registros de marcas y el otorgamiento de patentes”. (Decision 486, 2000)

Igualmente, sefiala los aspectos relacionados con la Marca. Este documento de la CAN, en su
articulo 134 y ss., describe aspectos relacionados con la Marca, como sigue: A efectos de este
régimen constituird marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el
mercado. Podran registrarse como marcas los signos susceptibles de representacion grafica. La
naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningun caso seré obstaculo
para su registro. (Decision 486, 2000, Art. 134). Este registro de Marca tiene una duracién de diez
afios, y su titular pasado este término debera solicitar su renovacion; asi mismo concede a su titular
el derecho al uso exclusivo, a impedir a cualquier tercero realizar cualquiera de los siguientes
actos: utilizar una marca o signo distintivo semejante, a modificar la marca, a fabricar etiquetas,
envases, envolturas, embalajes y otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, asi como
comercializar o detentar tales materiales, a usar publicamente un signo idéntico o similar a la marca
notoriamente conocida. (Decision 486, 2000, Art. 155).

En cuanto a los Signos Distintivos notoriamente conocidos, la Decision 486 del 2000 expresa
que se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en
cualquier Pais Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por
el cual se hubiese hecho conocido (Decision 486, 2000, Art. 224). Un signo distintivo notoriamente
conocido sera protegido contra su uso Y registro no autorizado conforme a este Titulo, sin perjuicio
de las demés disposiciones de esta Decision que fuesen aplicables y de las normas para la

proteccion contra la competencia desleal del Pais Miembro. El titular de un signo distintivo
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notoriamente conocido tendra accion para prohibir su uso a terceros y a ejercer ante la autoridad
nacional competente las acciones y medidas que correspondan. Asi mismo, el titular podra impedir
a cualquier tercero realizar con respecto al signo los actos indicados en el articulo 155 (Derechos
al Titular), siendo aplicables las limitaciones previstas en los articulos 157 y 158 (Actos de

comercio de terceros) (Decisién 486, 2000, Art. 231).

La Decision 486 de 2000 fue reglamentada en el Decreto No. 3081 de 2005, en la Resolucion
No. 57530 de 2012 y la Circular Unica que contiene el conjunto de directrices que guian a los
usuarios acerca de la manera como se debe adelantar los trdmites de propiedad industrial.
Igualmente, el Decreto 0729 de 2012, reglamenta parcialmente las Decisiones 486 y 689 de la
Comision de la Comunidad Andina. Entre otros aspectos: Divulgacion de la invencion,
Subsanacion de omisiones, Excepcion al derecho conferido por la patente, Inscripcion de
afectaciones, Licencias de uso de marcas y, Denominaciones de origen.

Asi mismo, este acuerdo normativo confiere al titular de un derecho protegido, especificamente
para el caso objeto de investigacion, el derecho marcario a entablar accion ante la autoridad
nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podra actuar
contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infraccion. Si la legislacion interna
del Pais Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podra iniciar de oficio, las acciones
por infraccién previstas en dicha legislacion. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera
de los cotitulares podra entablar la accion contra una infraccion sin, que sea necesario el
consentimiento de los demas, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares y sefiala que los

Paises Miembros podran disponer que, salvo que resulte desproporcionado con la gravedad de la
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infraccion, las autoridades judiciales puedan ordenar al infractor que informe al titular del derecho
marcario sobre la identidad de los terceros que hayan participado en la produccion y distribucion
de los bienes o servicios infractores, y sobre sus circuitos de distribucion.

Los antecedentes de la Decision 486 son: Convenio de Paris, el Acuerdo de Cartagena, los
ADPIC, y las Decision 344 de la Comunidad Andina. Este acuerdo importante para la propiedad
industrial en el Articulo 1.- consagra: cada Pais Miembro concedera a los nacionales de los demas
miembros de la Comunidad Andina, de la Organizacion Mundial del Comercio y del Convenio de
Paris (ADPIC) para la Proteccion de la Propiedad Industrial, un trato no menos favorable que el
que otorgue a sus propios nacionales (Decision 486, 2000, Art. 1°). Todo derecho de propiedad
industrial validamente concedido de conformidad con la legislacion comunitaria. (Decisién 486,
2000, Disposiciones).

Igualmente, la Decision 486 del 2000, desarrolla en el titulo VI el tema de marcas,
estableciendo en el capitulo | al capitulo VIII (Articulo 134 al 174) los requisitos para el registro,
procedimiento, cancelacién y demas aspectos sobre el derecho marcario.

Asi mismo, la proteccion de Derechos de Propiedad Industrial esta consagrada en el Acuerdo
de Integracion Subregional Andino, aprobado en Cartagena en 1969. La Comision del Acuerdo de
Cartagena expidié el primer reglamento comdn de Pl contenido en la Decisién 85 de 1974,
reglamentada en Colombia mediante decreto 1190 de 1978. En éste se plasmaron las reglas
sustanciales (estandares minimos de proteccion) y las disposiciones procedimentales que regirian
la materia por los proximos doce afios, cuando fue sustituida por la decision 311 de diciembre de

1991, de efimera vigencia, ya que seria remplazada por la decision 313 de febrero de 1992.
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La internacionalizacion de la economia y de la negociacion se da con los tratados de libre
comercio entre los paises de la CAN y EE. UU.; asi la Comision del Acuerdo de Cartagena expidio
la Decision 689 de 2008, mediante la cual se autorizo a los paises miembros para desarrollar y
profundizar ciertas disposiciones de la Decision 486 con el fin de garantizar su aplicacion y
preservar el ordenamiento juridico Andino. Colombia adoptd la decision y la reglamentd

parcialmente mediante el Decreto Ley 019 de enero de 2012 y el Decreto 729 de abril de 2012.

La Decision 502-2001. Promueve el establecimiento de los Centros Binacionales de Atencién
Fronteriza en los paises miembros de la Comunidad Andina para la aplicacion de un Control
Integrado, publicada el 28.6.2001 en la Gaceta Oficial de la CAN.

La Decision 636-2006. Modifica la Decision 617-2005, publicada el 21.7.2006 en la Gaceta
Oficial de la CAN: La Decision 617-2005, Transito Aduanero Comunitario, publicada el 25.7.2005
en la Gaceta Oficial de la CAN., Modificada por la Decision 636, Transito Aduanero Comunitario
TAC. El TAC es el régimen por el que las mercancias son transportadas bajo control aduanero,
desde una aduana de partida hasta una de destino en una misma operacién, en el curso de la cual
se cruzan una o varias fronteras de los paises, con suspensién del pago de los derecho e impuestos
y recargas eventualmente exigibles mientras permanezcan bajo ese régimen. Busca facilitar el
traslado de mercancias desde un lugar de origen a un lugar de destino sin transbordos y despachos
innecesarios en frontera, puertos y aeropuertos, sustentado en la utilizacion de documentos
unificados y sistemas de intercambio de informacion entre las aduanas de los Paises Miembros,
complementado con el establecimiento de controles posteriores. La Decision 787-2013, Modifica

la Decision 617, publicada el 17.6.2013 en la Gaceta Oficial de la CAN. La Resolucion 1457-
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2012, Reglamento la Decision 617, publicada el 28.2.2012 en la Gaceta Oficial de la
CAN. Resoluciéon 1522/2012, Actualiza el Anexo Il de la Resolucion 1457, publicada el

29.11.2012 en la Gaceta Oficial de la CAN.

La Decision 670-2007, modificacion con la Decisién 716 de 2009, adopcién del documento
unico aduanero DUA (Resolucion 1312 de 2010), que contiene datos comunitarios y nacionales
para la Declaracion Aduanera de Mercancias en las aduanas de los paises miembros. Contiene la
informacion necesaria para declarar destino o régimen de ingreso, salida o transito que sera
presentado por el declarante. La Resolucion 1312 de 2010 actualiza los anexos de la Decision 670
de 2007 en lo relacionado con el Documento Unico Aduanero DUA, y se adopta el formato
electrénico del DUA. Contiene los siguientes temas: Comunidad Andina, Aduana, Declaracion de
Aduana, Régimen Aduanero, Documentos para la Declaracion de importacién, Declaracion de
Aduana y Documento Electrdénico. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1815
de 2010. Los Documentos que soportan la Declaracion Aduanera de Mercancias (Documento
Unico Aduanero) para efectos del Transito Aduanero Comunitario TAC, entre estos estan: Factura
comercial, garantia, documento de transporte, certificado de sanidad agropecuaria, entre otros.

La Decision 689 de 2008, Adecuacion de determinados articulos de la Decision 486 — Régimen
Comun sobre Propiedad Industrial. Dentro de este marco es el Articulo 2 que consagra: Los Paises
Miembros se comprometen a promover y proteger las denominaciones de origen de los otros Paises
Miembros, de conformidad con lo establecido en la Decision 486, Regimen Comun sobre

Propiedad Industrial. (Decision 689, 2008)
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La Decision 778-2012. Sustituye la Decision 554 que aprueba el Régimen Andino sobre

Control Aduanero, publicada el 6.12.2012 en la Gaceta Oficial de la CAN.

2.7.1.2. Organizacion Mundial Del Comercio -OMC

Esta organizacion multilateral es importante describirla en este documento porque contiene
acuerdos que son esencialmente contratos que obligan a los gobiernos a liberalizar
progresivamente sus mercados y a mantener sus politicas comerciales dentro de limites
convenidos, contribuyendo de esta forma a la estimulacion de la expansion econémica global, que
beneficia finalmente a todos los agentes econdémicos participantes en el comercio internacional
(Canseco). Tal es el caso del acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados
con el Comercio (ADPIC) que contiene las reglas basicas asumidas por los paises miembros
respecto de los derechos de la propiedad intelectual y su relevancia para el comercio.

La Organizacién Mundial del Comercio (OMC) es la Unica organizacion internacional que se
ocupa de las normas que rigen el comercio entre los paises. Los pilares sobre los que descansa son
los Acuerdos de la OMC, que han sido negociados y firmados por la mayoria de los paises que
participan en el comercio mundial y ratificados por sus respectivos Parlamentos.

El objetivo es garantizar que los intercambios comerciales se realicen de la forma mas fluida,
previsible y libre posible. (Organizacion Mundial del Comercio, 2017). Esta organizacion ejerce
funciones como: administrar un sistema mundial de normas comerciales, funciona como foro para
la negociacion de acuerdos comerciales, se ocupa de la solucion de las diferencias comerciales

entre sus Miembros y atiende a las necesidades de los paises en desarrollo. La finalidad primordial
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de la OMC es abrir el comercio en beneficio de todos. La OMC cuenta con mas de 160 Miembros,
que representan el 98% del comercio mundial. Méas de 20 paises estan interesados en adherirse a
la OMC.

La mayoria de los Acuerdos de la OMC fueron el resultado de la Ronda Uruguay de
negociaciones comerciales celebrada entre 1986 y 1994. Algunos de ellos, incluido el GATT
de 1994, son revisiones de acuerdos multilaterales o plurilaterales que existian ya en el marco del
GATT. Algunos, como el AGCS, son nuevos. De estos acuerdos se toma una definicion sobre
propiedad industrial como el conjunto de derechos que puede poseer una persona fisica o juridica
sobre una invencion (patente, modelo de utilidad, topografia de productos semiconductores,
certificados complementarios de proteccién de medicamentos y productos fitosanitarios), un
disefio industrial, un signo distintivo, entre estos Gltimos la marca. De ahi la importancia de
describirla en este documento.

En 1995 los paises miembros de la Organizacion Mundial del Comercio, dentro de los cuales
se encuentra Colombia, adoptaron el Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual ADPIC, en el que se comprometieron a respetar la propiedad intelectual en
materia farmacéutica y a proteger los datos de pruebas u otros no divulgados presentados para la
aprobacién de la comercializacion de productos farmacéuticos contra todo uso comercial desleal
y contra toda divulgacién. (Ministerio Industria Comercio, 2018).

En lo concerniente a las marcas de fabrica o de comercio y las marcas de servicio, el acuerdo
ADPIC define que tipos de signos pueden gozar de proteccion en tanto que marca de fabrica o de
comercio o marca de servicio y cuéles deben ser los derechos minimos que se confieran a sus

propietarios. Las marcas que hayan pasado a ser notoriamente conocidas en un pais determinado
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gozaran de proteccion adicional. Ademas, el acuerdo estipula una serie de obligaciones con
respecto a la utilizacion de las marcas de fabrica o de comercio y las marcas de servicio, la duracion
de su proteccion, y las licencias o la cesion de esas marcas. Por ejemplo, se prohibiria, como norma
de carécter general, el requisito de que las marcas extranjeras se utilizaran junto con las marcas
nacionales (Organizacién Mundial del Comercio - OMC-). EIl acuerdo en su parte 1, seccion 2
sefiala el tema de marcas de fabrica o de comercio, indicando en su articulo 15 (Materia objeto de

proteccion) lo siguiente (Organizacion Munidial del Comercio - OMC -):

1. Podra constituir una marca de fabrica o de comercio cualquier signo o combinacion
de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de
otras empresas. Tales signos podran registrarse como marcas de fabrica o de comercio, en
particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los ndmeros, los
elementos figurativos y las combinaciones de colores, asi como cualquier combinacién de
estos signos. Cuando los signos no sean intrinsecamente capaces de distinguir los bienes
0 servicios pertinentes, los Miembros podran supeditar la posibilidad de registro de los
mismos al caracter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los Miembros podran

exigir como condicidn para el registro que los signos sean perceptibles visualmente.

2. Lo dispuesto en el parrafo 1 no se entendera en el sentido de que impide a un
Miembro denegar el registro de una marca de fabrica o de comercio por otros motivos,

siempre que estos no contravengan las disposiciones del Convenio de Paris (1967).
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3. Los Miembros podran supeditar al uso la posibilidad de registro. No obstante, el
uso efectivo de una marca de fabrica o de comercio no sera condicidn para la presentacion
de una solicitud de registro. No se denegaré ninguna solicitud por el solo motivo de que el
uso pretendido no ha tenido lugar antes de la expiracion de un periodo de tres afios contado

a partir de la fecha de la solicitud.

4. La naturaleza del producto o servicio al que la marca de fabrica o de comercio ha

de aplicarse no seré en ningun caso obstaculo para el registro de la marca.

5. Los Miembros publicaran cada marca de fabrica o de comercio antes de su registro
0 sin demora después de él, y ofreceran una oportunidad razonable de pedir la anulacion
del registro. Ademas, los Miembros podran ofrecer la oportunidad de oponerse al registro
de una marca de fabrica o de comercio.

Igualmente, en el articulo 17 y 18 del ADPIC establecen excepciones limitadas de los
derechos conferidos por una marca de fabrica o de comercio, siempre y cuando se
consideren los intereses legitimos del titular de la marca y de terceros. Ademas, sefiala que
el término de duracion del registro de una marca y cada una de sus renovaciones tendran
una duracién de no menos de siete (07) afios y su registro es renovable indefinidamente.

Otro aspecto importante que sefialan las normas ADPIC en su articulo 19 son los
requisitos de uso de una marca de fabrica o de comercio, indicando que en el evento de no
usarse por un periodo ininterrumpido de tres afilos como minimo se podra anular el registro,

excepto si existen razones de justificacion como circunstancias que surjan
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independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstaculo
al uso de la misma, como las restricciones a la importacion u otros requisitos oficiales
impuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca.

Asi las cosas, una vez descrita la normatividad que regula el tema de marcas frente a la
Organizacion Mundial de Comercio y el Acuerdo ADPIC, se observa que Colombia intenta
con la suscripcion y aplicacion de estos acuerdos estar acorde con los parametros
internacionales que buscan proteger el derecho de la propiedad intelectual, propiedad
industrial y para el caso objeto de estudio, el derecho marcario.

Una vez descritas las anteriores organizaciones, resulta relevante describir también, otra
organizacion internacional que influye considerablemente en el tema objeto de estudio
como es la Organizacion Mundial de Propiedad Intelectual — OMPI — que a continuacion
se desarrollaré.

Estas organizacionesy acuerdos que ha suscrito y aplica Colombia contribuyen al punto
final de este documento siendo fundamental en este primer punto de partida su descripcion
para la realizacion de recomendaciones de tipo juridico basadas en la axiologia juridica
teniendo en cuenta la teoria de Ronald Dworkin basada en principios, a fin de lograr la
efectividad garantizadora de proteccion de la marca en un régimen de transito aduanero en

Colombia.

2.7.1.3. Organizacion Mundial de Propiedad Intelectual -OMPI.
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La organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual promueve la innovacién y la creatividad
al servicio del desarrollo econémico, social y cultural de todos los paises, por medio de un sistema
internacional de propiedad intelectual equilibrada y eficaz, constituyéndose de esta manera, en una
organizacion importante que contribuye al sistema normativo que se aplica en Colombia para la
proteccion de la propiedad intelectual, que para el caso en estudio se trata de la marca. Ninguna
disposicion del presente Tratado ira en detrimento de las obligaciones que las Partes Contratantes
tienen entre si en virtud de la Convencion Internacional sobre la proteccién de los artistas
intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusion, hecha
en Roma el 26 de octubre de 1961 (denominada en adelante la "Convencion de Roma").

Ahora, para profundizar en los acuerdos o tratados que regula la OMPI en materia de marca,
suscritos y aplicados en Colombia, es importante para esta primera parte del documento realizar

una breve descripcién de estos:

Convencidn Interamericana sobre Proteccion Marcaria y Comercial. Firmada en Washington
el 20 de febrero de 1929, aprobada en Colombia mediante la Ley 59 de 1936, entre sus tematicas

destacadas estan:

- La igualdad de nacionales y extranjeros. Los estados contratantes se obligan a
otorgar a los nacionales de los otros Estados contratantes y a los extranjeros domiciliados
que posean un establecimiento fabril o comercial o una explotacion agricola en cualquiera
de los Estados que hayan ratificado o se hayan adherido a la presente convencion, los

mismos derechos y acciones que las leyes respectivas concedan a sus nacionales o
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domiciliados, con relacion a marcas de fabrica, comercio o agricultura, a la proteccion del
nombre comercial, a la represion de la competencia desleal y de las falsas indicaciones de

origen o procedencia geograficas. (Convencion Interamericana, 1929)

- De la Proteccién Marcaria. El que desee obtener proteccion para sus marcas en un
pais distinto al suyo en que esta convencion rija, podra obtener dicha proteccion, bien
solicitdndola directamente de la oficina correspondiente del Estado en que desee obtener
la referida proteccion, o por medio de la Oficina Interamericana de Marcas a que se refiere
el protocolo sobre registro interamericano, siempre que dicho protocolo haya sido aceptado
por su pais y por la nacién donde se solicite la proteccion. (Convencion Interamericana,
1929). Toda marca esta protegida en los Estados contratantes y serd admitida a registro o
deposito, previo el cumplimiento de los requisitos formales por la ley nacional de dichos

Estados. Igualmente, se desarrolla el tema de:

- De la Proteccion del Nombre Comercial. EI nombre comercial de las personas
naturales o juridicas domiciliadas o establecidas en cualquiera de los Estados contratantes,
sera protegido en todos los demas, sin necesidad de registro o depdsito, forme o no parte de
una marca. Se entenderd por nombre comercial el propio nombre y apellidos que el
fabricante, industrial, comerciante o agricultor particular use en su negocio para darse a
conocer como tal, asi como la razon social, denominacién vy titulo adoptado y usado
legalmente por las sociedades, corporaciones, compafiias o entidades fabriles, industriales,

comerciales o agricolas, de acuerdo con las disposiciones de sus respectivas leyes nacionales.
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De la Competencia para la imposicion de sanciones. Las autoridades administrativas y los
tribunales de justicia de cada estado contratante son los Unicos competentes para resolver los
expedientes administrativos, y los juicios contencioso-administrativos, civiles o criminales que se
incoaren con motivo de la aplicacion de las leyes nacionales. Las dudas que se suscitaren acerca
de la interpretacion o aplicacion de los preceptos de esta convencion serdn resultas por los

tribunales de justicia de cada Estado. (Convencidn Interamericana, 1929)

El Tratado de Singapur regula todo lo relacionado sobre el Derecho de Marcas TLT. El
objetivo de este tratado es crear un marco internacional para la armonizacién de los tramites
administrativos de registro de Marcas. Se adopt6 en 1994, con un alcance mas amplio y tiene en

cuenta la evolucion mas reciente en el ambito de las tecnologias de la comunicacion.

El Arreglo de Madrid. Protocolo de Madrid sobre Registro Internacional de Marcas (1989).
Relativo a la represion de las indicaciones de procedencias falsas o engafiosas en los productos.
En virtud del Arreglo de Madrid se deberan embargar en el momento de la importacién todos los
productos en que figure una indicacién de procedencia falsa o engafiosa la cual sefiale de forma
directa o indirecta a un Estado Contratante o a un lugar de éste, y debera prohibirse esa importacion
o0 aplicarse otras medidas y sanciones con respecto a ella. Es uno de los dos tratados que comprende
el Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas: Arreglo de Madrid y el Protocolo

de Madrid.
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Este protocolo ofrece a los propietarios de una marca la posibilidad de protegerla en varios
paises (Miembros de la Union de Madrid) mediante la presentacién de una solicitud Unica de
registro directamente en la oficina de marcas nacional (Superintendencia de Industria y Comercio),
en un solo idioma (espafiol), con una serie de tasas previamente establecidas en una Gnica moneda
y no se requiere de un agente local en los paises designados para la solicitud. La solicitud de
registro de una marca internacional tiene los mismos efectos que una solicitud de registro de una
marca efectuada en cada uno de los paises designados por el solicitante, esto implica que cada pais
designado se reserva su derecho de conceder o negar la proteccion de una marca. El Protocolo de
Madrid también simplifica la gestidn posterior al registro de la marca, pues con un solo tramite se
pueden inscribir cambios de titular o de nombre, de direccion del titular, la renovacién de la marca
en cada uno de los paises designados o la designacion posterior de otros paises. Este protocolo
entrd en vigencia en Colombia a partir del 29 de agosto de 2012, mediante la aprobacion de la Ley

1455 de 2011.

Con el Protocolo de Madrid, en Colombia se facilita la registrabilidad de la marca del producto
o servicio en diferentes Estados a nivel internacional, buscando su proteccion. Sin embargo, en
materia de transito aduanero de mercancias, estando en juego el amparo del derecho marcario, no
es suficiente lo textualizado en la norma, debiendo entonces, acudirse como propuesta y solucion
juridica aplicar conjuntamente tres de los principios aduaneros; justicia, eficiencia, seguridad y

facilitacion en la cadena de logistica de las operaciones de comercio exterior.
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El Tratado de Nairobi establece la obligacion de proteger el simbolo olimpico - cinco anillos
entrelazados - para evitar que sea utilizado con fines comerciales (en la publicidad o en productos,

como marca, etc.) sin autorizacion del Comité Olimpico Internacional.

El Convenio de Paris contempla aspectos regulatorios para la proteccién de la Propiedad
Industrial. EI Convenio de Paris, adoptado en 1883, se aplica a la propiedad industrial en su
acepcion mas amplia, con inclusién de las patentes, las marcas, los dibujos y modelos industriales,
los modelos de utilidad, las marcas de servicio, los nombres comerciales, las indicaciones
geogréficas y a la represion de la competencia desleal. La ley 178 de 1994, por medio de la cual
se aprueba 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 octubre de
1979. Ley declarada EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-002-96 del
18 de enero de 1996, Magistrado Ponente, Dr. José Gregorio Hernandez Galindo. La Proteccion
de la Propiedad Industrial tiene por objeto las patentes de invencidn, los modelos de utilidad, los
dibujos 0 modelos industriales, las marcas de fabrica o de comercio, las marcas de servicio, el
nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, asi como la
represion de la competencia desleal. (Convenio de Paris, 1994, Art. 1 Numeral 2). La propiedad
industrial se entiende en su acepcion mas amplia y se aplica no sélo a la industria y al comercio

propiamente dicho, sino también al dominio de las industrias agricolas y extractivas y a todos los
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productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales,

minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas. (Convenio de Paris, 1994, Art. 1 Numeral 3)

El Arreglo de Niza sobre Propiedad Industrial. Clasificacion internacional de productos o
servicios para el registro de las marcas del 15 de junio de 1957, revisado en Estocolmo el 14 de
junio de 1967, en Ginebra el 13 de mayo de 1977 y modificado en Ginebra el 28 de septiembre de

1979 (7a edicidn).

El Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) (1994). En Colombia este Tratado fue aprobado
mediante la Ley 1343 de 2009 (31 de julio). EIl objetivo de este tratado es armonizar y agilizar los
procedimientos nacionales y regionales de registro de marcas, aspecto importante para proteger
este derecho de la propiedad industrial. Esto se logra mediante la simplificacion y la unificacion
de determinados aspectos de esos procedimientos, de forma que la presentacion de las solicitudes
de registro de marcas y la administracion de los registros en varias jurisdicciones resulten tareas
menos complicadas y mas previsibles. Segun lo expresado por la Organizacion Mundial de
Propiedad Intelectual sefiala en el documento “Reseria del Tratado sobre el Derecho de Marcas”™
lo siguiente:

“La gran mayoria de las disposiciones del TLT guardan relacion con el procedimiento que se
entabla ante una oficina de marcas, el cual puede dividirse en tres fases principales: la solicitud de
registro, los cambios posteriores al registro y la renovacion. Las normas aplicables a cada fase
estan establecidas de tal manera que se definan claramente cuéles son los requisitos previstos para

una solicitud o una peticion determinada.
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En lo que respecta a la primera fase - la solicitud de registro -, las Partes Contratantes enel TLT
pueden exigir, como maximo, las indicaciones siguientes: el petitorio, el nombre y direccion y
otras indicaciones relativas al solicitante y al representante; varias indicaciones relativas a la
marca, en particular, un nimero determinado de reproducciones de ella; los productos y servicios
para los que se solicita el registro clasificados en la clase pertinente de la Clasificacion de Niza
(establecida en virtud del Arreglo de Niza relativo a la Clasificacion Internacional de Productos y
Servicios para el Registro de las Marcas (1957)) y, cuando corresponda, la declaracion de intencion
de uso de la marca. Asi mismo, todas las Partes Contratantes deben permitir que una misma
solicitud pueda guardar relacién con productos y servicios que pertenezcan a varias clases de la
Clasificacion de Niza. Como la lista de requisitos permitidos es exhaustiva, la Parte Contratante
no podré exigir, por ejemplo, que el solicitante presente un extracto de un registro de comercio o
que indique que desempefia determinada actividad comercial, o que presente pruebas de que la

marca ha sido inscrita en el registro de marcas de otro pais.

La segunda fase del procedimiento aplicable a las marcas en virtud del TLT se relaciona con la
modificacion de los nombres o las direcciones y de la titularidad del registro. También en este caso
los requisitos formales permitidos figuran en una lista exhaustiva. Es suficiente formular una Gnica
peticion aun cuando la modificacion afecte a méas de una solicitud o registro, incluso a centenares
de ellos, siempre y cuando la modificacion que haya de registrarse deba surtir efectos en todos los

registros y solicitudes de que se trate.
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En cuanto a la tercera fase, la renovacion, el TLT establece un plazo Unico para la duracion del

periodo inicial de registro y la duracién de cada renovacion, que es de 10 afios cada uno.

Ademas, el TLT dispone que bastard con poseer un tnico poder para emprender la tramitacion

referida a varias solicitudes o registros del mismo titular o entidad.

El TLT también contiene Formularios internacionales tipo que determinan los limites maximos
de los requisitos que la Partes Contratantes pueden imponer respecto de un determinado
procedimiento o documento. Las Partes Contratantes también pueden preparar sus propios
formularios internacionales para los solicitantes, siempre y cuando en esos formularios no se exijan
elementos obligatorios adicionales con respecto a los que indique el Formulario internacional tipo
correspondiente.

Como aspecto destacable, el TLT no permite que se exijan requisitos como la atestacion,
certificacion notarial, autenticacion, legalizacion o u otra acreditacion de firma, excepto en el caso
de renuncia al registro.

El TLT se adoptd en 1994 y puede ser suscrito por los Estados miembros de la OMPI y por
determinadas organizaciones intergubernamentales. Los instrumentos de ratificacion o de
adhesion deben depositarse en poder del Director General de la OMPI”. (Organizacion Mundial

de la Propiedad Intelectual - OMPI -, 2012).

Todos estos acuerdos o tratados internacionales descritos en materia de marcas que forman

parte de la OMPI, suscritos y aplicados por Colombia, como son la Convencion Interamericana
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sobre Proteccion Marcaria y Comercial, El Tratado de Singapur, Arreglo de Madrid, Tratado
de Nairobi, Convenio de Paris, Arreglo de Niza sobre Propiedad Industrial, y el Tratado sobre
el Derecho de Marcas (TLT) constituyen también parte integrante de la primera parte de este
documento que sirven de apoyo para llegar al punto final y realizar las recomendaciones en el
ambito juridico en lo que tiene que ver con el derecho de marca cuando se esta frente a una
modalidad de transito aduanero a nivel nacional, en donde debemos ir mas alla de la completitud
de la norma para lograr con fundamento en la teoria de principios de Ronald Dworkin la proteccién

del derecho marcario de manera efectiva.

Por otro lado, para esta primera parte, resulta también importante realizar una descripcion de
algunos tratados internacionales suscritos por el Estado Colombiano con Méxicoy Estados Unidos
relacionados con el derecho de marca, que van a contribuir para el desarrollo de los objetivos de

este proyecto.

2.7.1.4. Regulacion de la marca Frente a algunos Tratados Internacionales suscritos por

Colombia

El G-3 o Tratado de Libre Comercio suscrito entre Colombia, México y Venezuela
(actualmente solo aplicable en los dos primeros paises) contiene un capitulo especial relacionado
con temas de propiedad industrial. Sin embargo, la SIC no ha tenido una postura favorable para

reconocer la proteccion automatica de los derechos marcarios mexicanos en nuestro pais.
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La Convencion Colombo — francesa es también un tratado internacional en virtud del cual los
derechos marcarios en Francia tienen proteccion automatica en Colombia siempre a peticion de
parte (mediante la presentacion de oposicion). Sin embargo, la aplicacion de este Tratado tan solo

ha sido reconocida a través de pronunciamientos judiciales del Consejo de Estado (ANDI, 2018).

El Decreto 2676 y 2677 de 2011 (29 de julio), mediante el cual se da cumplimiento a los
compromisos adquiridos por Colombia en virtud del Protocolo Modificatorio al Tratado de Libre

Comercio Entre los Estados Unidos Mexicanos y, la Republica de Colombia.

El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia. Colombia ha adquirido
obligaciones con la comunidad internacional en virtud de las obligaciones adquiridas por
Colombia en virtud del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, se han implementado en
nuestra legislacion tratados internacionales tales como el Tratado sobre el derecho de Marcas (TLT
por sus siglas en inglés) y el Protocolo de Madrid.

La suscripcion del Tratado de Libre comercio TLC con los EE. UU trata temas economicos, e
incluyen un capitulo exclusivo de propiedad Intelectual, dada la importancia para la inversion
extranjera de la proteccion de sus bienes intangibles y de la relacién directa entre estos y el
comercio.

Los principales logros alcanzados especificamente en materia de Pl, se pueden resumir de la

siguiente forma:
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a) Marcas: Facilidad en el registro y proteccién mediante la adhesion al Protocolo de
Madrid; Simplificacion de tramites mediante la adhesion al tratado de la OMPI sobre
derechos de marcas, entre otros. Respecto a este tema que interesa en esta investigacion,
refleja que a la luz de la realidad, el Tratado de Libre Comercio suscrito entre estos dos
Estados no da una solucion clara de proteccion frente a mercancias cuya marca se encuentra
en pugna cuando de modalidad en transito aduanero se trate, razon por la cual se propone
ir mas alla de lo que esté escrito en la norma, aplicando la hermenéutica juridica con
principios rectores aduaneros para dar solucion al problema planteado en esta
investigacion.

b) Indicadores geogréaficos: Se conservd el sistema de proteccion vigente de las
indicaciones geogréficas, acordando que las denominaciones de origen y las marcas de

certificacion o colectivas son formas de expresion de las indicaciones geograficas.

Patentes: (*) Biodiversidad: ElI Entendimiento adoptado entre las partes contempla la
obligacion de encontrar medios para compartir informacion que pueda tener relevancia en
la patentabilidad de invenciones sobre recursos genéticos o conocimientos tradicionales.
(*) Medicamentos: Colombia va a continuar protegiendo la propiedad intelectual en
medicamentos de manera similar a como lo viene haciendo. Este tema, aunque se cita
como logro alcanzado con la aprobacion y ratificacion del TLC, no es objeto de estudio de
la presente tesis, que busca abordar la proteccion del derecho marcario frente a mercancias

en transito aduanero.
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El Tratado bilateral “Acuerdo de Promocion Comercial entre Estados Unidos y Colombia”

el cual fue firmado el 22 de noviembre de 2006 y ratificado por Colombia el 01 de julio de 2008
y por Estados Unidos el dia 12 de octubre de 2011, entrando en vigor el 15 de mayo de 2012. Este
tratado internacional regula aspectos de competencia, conocimientos tradicionales, derechos de
autor, disefios industriales, marcas entre otros.
Con estos tratados internacionales descritos en este documento, se observa que
Colombia
ha intentado estar acorde con los parametros y politicas internacionales que buscan proteger la
propiedad intelectual en general y, para el caso en estudio la propiedad industrial, especificamente
la marca que contribuyen desde una medida preventiva respetar al titular de una marca, pero, esta
no es suficiente para que frente a una modalidad de transito aduanero en Colombia se logre, pues
frente a los casos dificiles que se presentan, resulta dudosa la efectividad de la misma, teniendo
que recurrir a tres de los principios aduaneros de eficiencia, justicia y seguridad en la cadena de
logistica internacional basados en la teoria de Ronald Dworkin.
Finalizada la normatividad reguladora internacional en cuanto al derecho marcario en
Colombia, resulta imprescindible describir a continuacién la legislacion interna del pais
complementando de esta manera la primera parte del documento que va ser el sustento para la

parte final.

2.7.2. Regulacion Normativa interna de Colombia frente a la Marca
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Ademas de la normatividad anterior que describe lo relacionado con el Derecho Marcario a
nivel internacional suscrita y aplicada por Colombia, es importante sefialar la regulacion legislativa
interna del pais que va a contribuir al desarrollo de las recomendaciones en el &mbito juridico
teniendo como base la teoria de Ronald Dworkin a fin de logar la proteccion del derecho de marca

cuando se trata de la modalidad de transito aduanero:

Regulaciéon constitucional. La constitucion Politica de Colombia de 1991 como norma
superior dispone en su articulo 58 una garantia a la propiedad privada, como un derecho social,
econdmico y cultural (Art. 42 y ss C.N.), estimada a su vez como un derecho fundamental,
susceptible de ser amparado judicialmente. El Estado protegera la propiedad intelectual por el
tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley. (Constitucion Politica, 1991, articulo
61). En este orden de ideas la “Propiedad Intelectual”, esta protegida por todas las expresiones
culturales, artisticas y tecnoldgicas del hombre, junto con ellas, la marca, que forma parte de la
propiedad industrial.

Corolario de lo anterior, la propiedad industrial, es cuanto es parte del derecho a la propiedad
intelectual, es consagrada en la Constitucion Politica como un derecho social, econémico y
cultural. Sin embargo, jurisprudencialmente es reconocido como un derecho fundamental
susceptible de ser protegido a través de la accion de tutela cuando con su lesion se vulneren los
principios constitucionales a la vida digna e igualdad (Suarez, 2017)

En la Constitucion Politica (1991) consagra: El Estado promovera la internacionalizacion de

las relaciones politicas, econdmicas, sociales y ecologicas (Art. 226); el Estado promovera la
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integracion economica, social y politica con las demas naciones y especialmente, con los paises
de América Latina y del Caribe mediante la celebracion de tratados (Art. 227).

La Constitucion Politica (1991) asignd al Congreso de la Republica la funcion de regular el
régimen de Propiedad Industrial. Pero la globalizacion del area comercial e industrial, los
convenios y tratados internacionales hizo que el Congreso traslade su competencia a la Comunidad
Andina, la cual regula el tema de la Propiedad Industrial a través de la Decision 486 del 2000. El
Articulo 150 de la Constitucion Politica (1991), consagra: Corresponde al Congreso hacer las leyes
y ejercer las siguientes funciones... (...) Numeral 24: “Regular el régimen de propiedad industrial,
patentes y marcas y las otras formas de propiedad intelectual” (Constitucion Politica, 1991, Art.
150 No. 24). Lo expresado anteriormente es concordante con las Sentencias de control de

constitucionalidad C-095-93; C-115-93; C-144-93.

Es concordante con las leyes: Ley 29 de 1944 (Prensa), Ley 23 de 1982 (Derechos de Autor),
Ley 44 de 1993 (Empleados y funcionarios publicos como autores), Ley 98 de 1993 (Fomento del
Libro), Ley 178 de 1994 (ratifico el Convenio de Paris para la proteccion de la Propiedad
Industrial); Decreto 1474 de 2002 (Promulga el Tratado de la Organizacion Mundial de la
Propiedad Intelectual OMPI). Lafaille distinguia entre Propiedad Industrial y Propiedad
Comercial; en la primera categoria incluia a las marcas industriales, en tanto en la segunda
categoria incluia a las netamente comerciales (Lafaille, 1994, pag. 189 Y 193)

De la Propiedad Privada. Se garantiza la propiedad privada y los demas derechos adquiridos
con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes

posteriores. Cuando de la aplicacion de una ley por motivo de utilidad publica o interés social,



PROTECCION DEL DERECHO DE MARCA 62

resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el
interés privado debera ceder el interés publico o social.

La Propiedad es una funcion social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una
funcion ecoldgica. EI Estado protegera y promoverd las formas asociativas y solidarias de
propiedad. (Constitucion Politica, 1991, Articulo 58)

Por motivos de utilidad publica o de interés social definidos por el legislador, podra haber
expropiacion mediante sentencia judicial e indemnizacion previa. Esta se fijara consultando los
intereses de la comunidad y del afectado. En los casos en que determine el legislador, dicha
expropiacion podrd adelantarse por via administrativa, sujeta a posterior accion contenciosa
administrativa, incluso respecto del precio. (Constitucion Politica, 1991, Articulo 58). Con todo,
el legislador por razones de equidad podré determinar los casos en que no haya lugar el pago de
indemnizacion, mediante el voto favorable de la mayoria absoluta de los miembros de una y otra
camara. Las razones de equidad, asi como los motivos de utilidad publica o de interés social,
invocados por el legislador, no seran controvertibles judicialmente (SIC, 2017, Propiedad
Industrial).

De la funcion del legislador. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce
las siguientes funciones (Art. 150): Numeral 16. Aprobar o improbar los tratados que el gobierno
celebre con otros Estados o con entidades de derecho internacional. Por medio de dichos tratados
podra el Estado, sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, transferir
parcialmente determinadas atribuciones a organismos internacionales, que tengan por objeto

promover o consolidar la integracion economica con otros estados. Numeral 24. Regular el
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régimen de propiedad industrial patentes y marcas y las otras formas de propiedad intelectual.
(SIC, 2017, Propiedad Industrial).

De la funcion del Presidente. Corresponde al Presidente de la Republica como Jefe de Estado,
Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa: Numeral 27. Conceder patente de
privilegio temporal a los autores de invenciones o perfeccionamientos Utiles, con arreglo a la ley.

(Constitucion Politica, 1991, Articulo 189)

Regulacion en el Derecho Penal. El Derecho Penal tiene como finalidad reglar las actividades
de los individuos, para buscar la proteccién de la sociedad y aplicar las medidas sancionatorias a
quienes infringen la ley; en este orden de ideas tiene una relacion mediata con la propiedad
intelectual y por ende, con la marca. Como ejemplo se tiene la funcion represiva que se aplica a la
pirateria de las obras, a la defraudacion a los derechos patrimoniales de autor, al software. Muchas
de estas conductas se encuentran tipificadas como delitos en el Codigo Penal.

Es asi que el cédigo penal establece en su articulo 306, penas de prision de dos (2) a cuatro (4)
afios y multa de veinte (20) a dos mil (2000) salarios minimos legales mensuales vigentes; en la
misma pena incurrird quien financie, suministre, distribuya, ponga en venta, comercialice,
transporte o adquiera con fines comerciales o de intermediacion, bienes producidos o distribuidos
en las circunstancias previstas en el inciso anterior (Ley 599, 2000)

Medidas encaminadas a reprimir el uso fraudulento de la marca, protegido legalmente o
similarmente confundible con uno protegido legalmente. De otra parte, el cdigo de procedimiento
penal en su articulo 82, establece el comiso de los bienes o producto directo e indirecto del delito.

(Concepto No 2158 de 2003. Para los efectos del comiso se entenderan por bienes todos los que
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sean susceptibles de valoracién econdémica o sobre los cuales pueda recaer derecho de dominio,
corporal e incorporal, mueble e inmueble, tangible e intangible, asi como los documentos o

instrumentos que pongan de manifiesto el derecho sobre los mismos.

Regulacion en el Derecho Comercial. EI Codigo de Comercio sefiala los elementos del
establecimiento de comercio (Articulo 516), de la siguiente forma: la ensefia 0 nombre comercial,
las marcas de productos y de servicios, los derechos sobre las invenciones o creaciones industriales
o artisticas, el buen nombre, y en general diferentes tipos de Propiedad Intelectual (Codigo de
Comercio, 1971) buscando de esta forma desde la normativa comercial garantizar en su
complemento con la normatividad internacional y nacional existente el derecho de la propiedad

industrial, especificamente para esta investigacion, la marca.

Regulacién en el Derecho Aduanero. En Colombia se expide el Decreto 4540 de 2006 (22 de
diciembre), por medio del cual se adoptan los controles de aduana para la proteccion de la
Propiedad Intelectual. Este Decreto faculta a la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales —
DIAN- siendo la autoridad aduanera interna del Estado Colombiano para intervenir en relacion
con mercancias supuestamente piratas o de marca falsificadas, vinculadas a una operacion de
comercio exterior (importacion, exportacion o transito).

Posteriormente, se expide el Decreto 390 de 2016 (Estatuto Aduanero) que consagra la
Proteccion de la Propiedad Intelectual en el titulo XVIII, articulo 611 al 626 con respecto a las
operaciones aduaneras y establece que las actuaciones de los funcionarios aduaneros se hara en

relacion con las mercancias presuntamente piratas o de marca falsa vinculadas a cualquiera de los
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regimenes aduaneros (Exportacion, Importacion, Depdsito y, Transito de Mercancias),
armonizando la normatividad interna con lo dispuesto en el Acuerdo sobre Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual de la OMC (ADPIC) sobre prescripciones de las medidas de
frontera, tal como se describi6 anteriormente. Posteriormente a esta normatividad, el gobierno en
busca de estar acorde con las recomendaciones internacionales de la Organizacion Mundial de
Aduanas (OMA), la organizacion Internacional de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la
Organizacién Mundial de Comercio, en materia de medidas de frontera que busquen proteger la
propiedad intelectual, propiedad industrial, entre ellos la marca, se expide el Decreto 349 de 2018

como complemento de esta horma.

El Decreto 390 de 2016 en el articulo 611 define la marca, como se explicé anteriormente en el
punto 2.1. de este documento, al igual que sefiala quien es el titular del derecho marcario. Asi
mismo, el articulo 613 de este mismo decreto establece facultades a la autoridad aduanera

colombiana para la proteccién de la propiedad intelectual, quien procedera de la siguiente manera:

a) Cuando existe previa solicitud podra suspender provisionalmente la operacion de
comercio exterior en las diligencias de reconocimiento, revision o de aforo®, cuando

supuestamente existan mercancias piratas o de marca falsa, hasta que la autoridad

° Aforo de mercancias: Es laactuacion que realiza la autoridad aduanera con el fin de verificar la naturaleza,
descripcion, estado, cantidad, peso y medida, asi como el origen, valor y clasificacion arancelaria de las
mercancias, para la correcta determinacion de los derechos e impuestos y cualquier otro recargo percibido
por la aduana y para asegurar el cumplimiento de la legislacion aduanera y demas disposiciones, cuya
aplicacion o ejecucion sean de competencia o responsabilidad de la Direccién de Impuestos y Aduanas
Nacionales. Articulo 3 Decreto 390 de 2016.
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competente, en este caso, la Superintendencia de Industria y Comercio y, las autoridades

penales definan la existencia o no de tal circunstancia.

b) Cuando no existe solicitud, pero existen indicios de pirateria o falsedad marcaria,
el funcionario de la DIAN adelantara el procedimiento del articulo 626 de dicho decreto,
conforme al conocimiento que pueda tener de ellas y se comunicaré con el interesado que
aparezca en el directorio que fue puesto a disposicion por la direccién de gestion de
comercio exterior en el mes de febrero de cada afio, para que se presente a examinar las
mercancias, luego de lo cual, si confirma la existencia del posible fraude, podré presentar
la solicitud de suspension de la operacion dentro de los dos dias hébiles siguientes, de lo
contrario, se dara continuidad a la operacion aduanera, que para el caso que nos ocupa, sera

la operacion de transito aduanero.

c) Cuando no hubiere inscripcién en el directorio que fue puesto a disposicion por la
direccion de gestion de comercio exterior de la DIAN, el hecho se podrén en conocimiento
de la Fiscalia o de la policia judicial, continuando con el operacién de comercio exterior,
que para el caso en estudio, se trata del transito aduanero de mercancias, a menos que la
Fiscalia ordene la incautacion de las mercancias dentro de los cinco (05) dias habiles
siguiente a la denuncia.

Estos eventos reflejan que aunqgue el legislador en materia aduanera le atribuye una gran
responsabilidad al funcionario de la DIAN para descubrir si se trata de mercancia con marca falsa

0 mercancia pirata, quien debe ser experto en el tema de derecho marcario y conocer todas las
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marcas, aspecto que ante la luz de la realidad no es asi, por tal razon es importante que no solo se
trata de una sospecha o indicio o que simplemente se espere que el interesado presente una solicitud
para que se inicie con la proteccion del derecho marcario, sino que el mismo funcionario debe
tener presente la axiologia juridica aduanera, especificamente, los principios de justicia, eficiencia
y seguridad sefialados en el articulo 2 de esta misma norma para asi, con fundamento en la teoria
de Ronald Dworkin, lograr garantizar al titular del derecho de una marca su proteccion.

En este mismo Decreto 390 el legislador establece un procedimiento para dar tramite a la
solicitud del interesado (titular del derecho marcario) de suspensién de la operacion aduanera de
importacién o exportacion, quedando omitido en el articulo 614 el régimen de transito aduanero
objeto de este proyecto. Ahora, en este mismo articulo se expresa que la solicitud de suspensién
se puede presentar mientras la autoridad judicial competente resuelva la denuncia o demanda que
el titular debera presentar por la supuesta condicion de piratas o marcas falsas. Es decir, existe
doble carga para el titular del derecho marcario, en primer lugar; presentar solicitud de suspension
ante la seccional aduanera respectiva y por otro lado, presentar la denuncia penal y denuncia ante
la Superintendencia de Industria y Comercio y esperar mientras se resuelve. Existe evidentemente
una incertidumbre ante la durabilidad de una investigacion o proceso penal, para efectos de obtener
un resultado que puede que se establezca tal condicion de marca falsa 0 mercancia pirata, dejando
entre dudas la proteccion del derecho marcario.

Ahora, asi como el titular de la marca puede presentar la solicitud de suspension de la
operacion aduanera, igualmente, la norma sefiala que esta suspension también puede proceder

cuando se ordena de oficio por la autoridad competente, como medida cautelar y mientras resuelve
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de fondo. Otra incertidumbre mas que contempla la norma al expresar “mientras resuelve de
fondo” para lograr la proteccion de la marca.

Ahora, la norma en este mismo articulo enfatiza una prohibicion cuando se trata del régimen
de transito o al de depdsito aduanero al expresar: “No se podran someter al régimen de transito o
al de depdsito aduanero, las mercancias objeto de una solicitud de suspensién provisional. En tal
evento las mercancias se enviaran al depdsito temporal, para que se surta el procedimiento
respectivo en este capitulo’®” . Sin embargo, queda la incertidumbre de la proteccion de la marca
cuando la mercancia se encuentra en el régimen de transito aduanero en Colombia y se evidencia
en ese preciso momento la supuesta condicién de marca falsa 0 mercancia pirata. La salida méas
facil es dar cumplimiento segun la norma al procedimiento que se indica en el articulo 614 al 619
del Decreto 390, cuando es en esta circunstancia que el funcionario que aplica e interpreta la norma
aduanera para lograr hacer efectiva la proteccion del derecho marcario debe aplicar tres de los
principios aduaneros de justicia, eficiencia y seguridad en la operacion de comercio exterior,
teniendo en cuenta la teoria de Ronald Dworkin.

En cuanto qué debe contener la solicitud y sus efectos el articulo 615 y 616 de este mismo
decreto sefialan que debe presentarse “personalmente” por el titular del derecho, federacién o
asociacion facultada para representarlo, o el representante legal o apoderado debidamente
constituido, cuya solicitud debe cumplir siete numerales y cuatro anexos, que, para el caso de
marca, por ejemplo, se requiere el certificado de registro entre otros. Una vez presentada la

solicitud con el cumplimiento de todos los requisitos traera como consecuencia tres aspectos. En

10 Decreto 390 de 2016. Capitulo I1. Articulo 614 al 623.
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primer lugar, se suspende el término de almacenamiento, levante o autorizacion de embarque. En
segundo lugar; no se dara entrega de la mercancia, trasladandose a un deposito temporal®*.

En cuanto al tramite de la solicitud de suspensién de la operacion aduanera el articulo 617 de
este mismo decreto sefiala los siguientes pasos: a) Se debe presentar la solicitud, b) La DIAN debe
expedir auto de rechazo o admisorio. Para ello tiene tres (3) dias habiles. 3) Una vez admitida la
solicitud, se debe notificar personalmente. 4) Término de ejecutoria: Durante estos tres (03) dias
el peticionario o el importador o exportador o declarante puede impugnar el auto presentando
recurso de reposicién. 5) Una vez ejecutoriado el auto admisorio, el peticionario debe constituir
garantia de una compafiia de seguros dentro de los 4 dias habiles siguientes a la ejecutoria del auto,
por un valor del 20% valor FOB de las mercancias, con el fin de garantizar los perjuicios que
eventualmente se puedan causar. 5) Cumplidos los anteriores pasos, la DIAN debe comunicar al
deposito sobre la suspensidn de la operacion aduanera, comunicando seguidamente al peticionario
para examinar la mercancia dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes. Sin embargo, cuando
se trate de mercancias perecederas, sefiala la norma que no habré lugar a la suspensién de la
operacion aduanera, pero, en este caso, se debe entonces constituir una garantia —péliza del 100%
del valor FOB de las mercancias, para garantizar los perjuicios por la supuesta violacién a los
derechos de propiedad intelectual, que, en este caso, derecho de marca. En este evento, la norma
faculta a tomar una muestra y/o fotografias o video de la mercancia. En este sentido, como se
observa, suspender la operacion aduanera, en este caso, el transito aduanero de mercancias, no se

evidencia que se garantice en su totalidad la proteccion del derecho marcario, toda vez, que esta

11 Deposito temporal: Es el lugar habilitado por la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales en
el que pueden almacenarse mencancias bajo control aduanero. Articulo 94 Decreto 390 de 2016.
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supeditado a la presentacion de dicha solicitud o que el funcionario de la DIAN de oficio lo realice
por tener un indicio, lo que indica que en este Ultimo evento, debe tener un conocimiento claro y
profundo sobre la propiedad intelectual, que de no ser asi, se estaria frente a una dudosa proteccién
del derecho marcario.

Asi las cosas, una vez desarrollado el procedimiento de la solicitud de suspension provisional
de la operacion aduanera y finalizado con la decision de no existir una infraccion a los derechos
de marca y propiedad intelectual en general, se restituiran los términos y la operacién aduanera
podré continuar normalmente, haciendo efectiva la garantia mencionada anteriormente.

Por otra parte, la norma establece que antes de presentar la solicitud de suspension de la
operacion aduanera, cuando existe sospecha de una marca falsa por parte del titular del derecho
marcario las mercancias podran ser examinadas por el titular o por la persona que €l designe, previa
peticion a la seccional de la DIAN. La solicitud no requeriere presentacion personal, ni de los
anexos, cuando quien la suscribe aparece inscrio en el directorio de titulares, en cuyo caso podra
enviarse por fax. Aspecto ultimo, que deberia actualizar el legislador, toda vez que el fax hoy en
dia es poco utilizado y que, por el contrario, deberia ser via electronica en procura del principio
aduanero de eficiencia. Esta solicitud, es diferente a la solicitud de suspension provisional. En
este caso, la solicitud debe ser resuelta dentro de los tres (3) dias habiles siguientes, mediante auto
que no admite recurso Yy, sera comunicada al importador, exportador o declarante por cualquier
medio. Este examen de la mercancia se debe realizar en presencia de un funcionario de la direccion
seccional de aduanas. El peticionario podréa estar asistido por dos peritos contratados por €l a su
costa. El importador o exportador en ese evento puede estar presente, pero, no puede interferir ni

obstaculizar la diligencia.
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Igualmente, el Decreto 390 en el articulo 622 indica que cuando en desarrollo del control
posterior se encuentren mercancias de procedencia extranjera que ofrezcan indicios de ser piratas
o de marca falsa y, no sean susceptibles de aprehension, se pondréan a disposicion de la fiscalia o
de la policia judicial, pudiendo ordenar la inmovilizar las mercancias.

En lo concerniente al directorio de titulares de derecho de marca, para el caso que nos ocupa,
el capitulo IV, articulo 624 indica que la DIAN podra elaborarlo y ser renovado periédicamente,
para facilitar la comunicacion agil por parte de la autoridad aduanera, no dejando claridad a qué
tiempo se refiere el legislador con la palabra “periddicamente”. Ahora, en cuanto a la inscripcion,
es el interesado quien debe realizarla mediante una solicitud ante la Sudireccion de Gestion de
Comercio Exterior, indicando los datos (nombre completo, ciudad, direccién, teléfono) de la
persona autorizada con quien pueda comunicarse la autoridad aduanera, adicionalmente, debe
describir las mercancias susceptibles de violacion del derecho marcario junto con una fotografia
en donde se destaquen las caracteristicas de la marca como, colores, lineas y demas aspectos. Se
debe anexar el documento que acredite la existencia y representacion, en el caso de ser persona
juridica, poder (cuando no se actle directamente) y copia del certificado de registro de la marca,
es decir, del documento que acredite la titularidad. Por otra parte, el legislador establece que el
titular del derecho de marca debe renovar la inscripcién en el mes de enero cada dos afios, segin
el articulo 625 del Decreto 390 de 2016. De esta manera, en materia aduanera, se realiza el intento
por proteger el derecho marcario, no siendo suficiente las normas que regulan tal aspecto,
debiendo, por ende, el funcionario competente aduanero aplicar la hermeutica en conjunto con la
axiologia juridica (principios) para que en el régimen de transito aduanero se pueda de una manera

mas eficiente el proteccionismo de la marca.
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De esta manera y considerando, que no todo se ha dicho en el Decreto 390 de 2016, el legislador
colombiano en busca de suplir las necesidades de proteccion de la propiedad intelectual, expide el

siguiente decreto, aproximadamente dos afios despues.

El Decreto 349 del 20 de febrero de 2018 modificd y complementd el Estatuto Aduanero
vigente. En cuanto a la propiedad intelectual y para el caso del derecho marcario reglamento en
el articulo 96 que modificd los numerales 2.1 y 4 del articulo 386 del Decreto 390 de 2016, en
cuanto estipula que el titular de un derecho de propiedad intelectual solicite la suspension
provisional de la importacion, por presuncion de mercancias afectadas de pirateria o marca falsa,
de conformidad con lo previsto en el articulo 613 del Decreto 390 y no del articulo 658 como
estaba establecido. Igualmente sefiala que para la solicitud esta puede generarse igualmente cuando
exista previo aviso de la Unidad Administrativa Especial-Direccion de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN). Es decir, se introduce esta Unidad en el articulo.

Asi las cosas, estos dos decretos constituyen el fundamento normativo aduanero respecto a la
proteccion de la propiedad intelectual, en donde se refleja el intento y deseo del legislador ir a tono
con los parametros internacionales con el objetivo de ser el Estado Colombiano garante de estos
derechos, como es el derecho marcario, instituyendo un procedimiento general donde la aduanas
y otras entidades de control fronterizo, juegan un papel determinante en la proteccién de los
derechos de Propiedad intelectual en el entorno mundial (Direccion de Impuestos y Aduanas

Nacionales, 2018).
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Afirmar que la normatividad interna del pais ampara el derecho marcario en Colombia frente
a una mercancia que se encuentra en la modalidad de transito aduanero, es detenernos en el
positivismo juridico de manera radical, sin mirar e ir mas all, en donde lo que se pretende no es
aplicar la normatividad basada aparentemente en la seguridad juridica y el principio de legalidad
sin utilizar la hermenéutica y la axiologia que se propone en esta investigacion basada en la teoria
de Ronald Dworkin, es decir, aplicando los principios de justicia, eficiencia, seguridad y
facilitacion en la cadena de logistica contribuyen y apoyan a lograr la efectividad de la norma
constituyéndose garante del derecho marcario, aspecto que sera profundizado en el segundo
capitulo de este documento.

En el afio 2008 se establecio el Plan Estratégico Nacional de Propiedad Intelectual (PEMPI),
que es la base para la elaboracion del CONPES 3533, denominado: Bases de un Plan de Accién
para la adecuacion del Sistema de Propiedad Intelectual a la Competitividad y Productividad
Nacional (2008-2010). La propiedad intelectual involucra la proteccion del producto de los actos
de creacion de los seres humanos en variados campos de la ciencia, la tecnologia y la industria, asi
como en el campo de la creacion literaria y artistica. En este documento se realizé un diagnostico
a la situacién de la propiedad intelectual e industrial PI en Colombia, para ese momento, el cual
puede ser resumido en la falta de uso del Sistema debido a la falta de conocimiento que del mismo
tenian (y tienen) los colombianos, lo cual redundaba en carencia de proteccion de los bienes con
valor agregado, inexistencia de beneficios economicos para los inventores o empresas
innovadoras. (Superitendencia Industria y Comercio, 2014)

El Conpes 3533 de 2008 es un documento que constituye las bases de un plan de accion para

la adecuacion del sistema de propiedad intelectual a la competitividad y productividad nacional
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2008-2010, el cual fue aprobado el 14 de julio de 2008. El objetivo de las bases propuestas en este
documento es potenciar el impacto de esta relacién sobre la competitividad nacional y la
productividad de sus agentes econdmicos, sin desconocer el equilibrio que debe existir entre los
titulares de Derechos de Propiedad Intelectual (DPI) y los usuarios del conocimiento o los bienes
protegidos (Consejo Nacional de Politica Econdmica y Social, Republica de Colombia.
Departamento Nacional de Planeacion, 2008).

Juridicamente la proteccion de los derechos se otorga a través de diferentes areas: el derecho de
autor, la propiedad industrial y los derechos de obtentores de variedades vegetales. Cada uno de
estos regimenes corresponde a la naturaleza de su materia, por lo cual incluyen distintos principios,
reglas y formas de aplicacion (Conpes 3533, 2008). Asi mismo la creacion y produccion intelectual
se refiere al esfuerzo de los diferentes actores, tanto publicos como privados, por generar valor
econdmico mediante la creatividad intelectual, la investigacion, el desarrollo cientifico y
tecnoldgico, y el impulso a la innovacion. Asi mismo la proteccion del conocimiento responde a
la necesidad de otorgar garantias al productor del mismo mediante el reconocimiento de los
derechos de propiedad sobre la creacion y produccion intelectuales, con el fin de estimular y
retribuir su produccion (Conpes 3533, 2008) Norma Decision 391-1996, Entidades del Sistema de
Propiedad Intelectual.

Asi las cosas, con el fin de fortalecer y complementar las bases de un plan de accion en materia
de propiedad intelectual se expidieron dos documentos mas de politica economica y social, no de
Propiedad Industrial pero si intimamente relacionados con ella, que reafirmaron los objetivos del

Estado colombiano encaminados a lograr el desarrollo y crecimiento economico, a saber: la
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politica nacional de ciencia, tecnologia e innovacion contenida en el Conpes 3582 del 27 de abril
de 2009 y la politica de transformacion productiva en el Conpes 3678 del 21 de julio de 2010.

El Conpes 3582-2009, Politica de Ciencia, Tecnologia e Innovacién. Este documento
contiene la politica del Estado colombiano para incrementar dicha capacidad y por esa via generar
desarrollo econémico y social basado en el conocimiento. En ese sentido, es una politica que define
el financiamiento y/o la ejecucion coordinada de actividades de ciencia, tecnologia e innovacion
(ACTI) por parte de los agentes que componen el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologia e
Innovacion (SNCTel) (Conpes 3582, 2009).

La elaboracion conjunta de la politica muestra la innovacién como un proceso que depende en
gran medida de la investigacién, pero no exclusivamente de ella. Se reconoce aqui que la
innovacion es la “introducciéon de un nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien o
servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercializacion o de un nuevo método
organizativo, en las practicas internas de la empresa, la organizacion del lugar del trabajo o las
relaciones exteriores” (OECD, 2005a). (Conpes 3582, 2009)

El Conpes 3678-2010, Politica de transformacion productiva. La Politica de Transformacion
Productiva propende por la generacion de crecimiento sostenible en la economia y el empleo, y
busca desarrollar sectores altamente competitivos y generadores de valor agregado, alcanzando
estandares de clase mundial. Esta politica es un complemento necesario al proceso de
internacionalizacion de la economia colombiana, porque busca la modernizacion y transformacion
del aparato productivo para lograr que las ganancias potenciales de los Tratados de Libre Comercio
se materialicen y tengan impacto en el crecimiento econdémico y la generacion de empleo. (Conpes

3678, 2010).
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A efectos de complementar la descripcion regulatoria interna del derecho marcario en
Colombia, es importante conocer las entidades a cargo de la politica nacional de la Propiedad
Intelectual sefialadas como anexo en el documento Conpes 3533 de 2008:

Ministerio del Interior y de Justicia. Participar en el disefio de politicas relacionadas con el
derecho de autor y los derechos conexos. Apoyar a la formulacion de la politica en relacion con
los grupos étnicos y sus derechos.

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Definir, implementar y hacer seguimiento de
politicas relacionadas con la propiedad industrial. Coordinar con las demas entidades competentes,
y participar y liderar las negociaciones internacionales sobre los temas de propiedad intelectual
relacionados con el comercio. Velar por el cumplimiento de los compromisos internacionales sobre
propiedad intelectual relacionados con el comercio (CAN, G3, OMC y demas foros internacionales

y comerciales).

Ministerio de Agricultura. Generar las politicas en materia de propiedad intelectual
concernientes a los desarrollos agropecuarios que beneficien al pais. Fijar las politicas y directrices
sobre investigacion y transferencia tecnolédgica agropecuaria y pesquera. (Conpes 3533, 2008)

Ministerio de Ambiente, Vivienda y desarrollo Territorial. De conformidad con la normativa
vigente, es la autoridad nacional competente en materia de acceso a recursos genéticos y sus
productos derivados.

Superintendencia de Industriay Comercio (SIC). Delegatura de Propiedad Industrial. Tramitar
y decidir sobre los asuntos relacionados con la concesion de los derechos de uso de los signos

distintivos y las nuevas creaciones. La SIC y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
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Territorial deben establecer sistemas de intercambio de informacion sobre los contratos de acceso
autorizados y DPI concedidos (Decision 391 de la CAN).

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). Aplicar el régimen de proteccion a las variedades
vegetales y llevar a cabo su registro. Realizar las pruebas de distinguibilidad, homogeneidad y
estabilidad a diversas especies siguiendo las directrices de la UPOV73. Otorgar certificado de
obtentor, organizar y mantener el depdsito de material vivo, entre otros.

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA). Comercializacion de
productos farmacéuticos. A partir del Decreto 2085 de 2002, le corresponde a esta entidad proteger
por un determinado tiempo, la informacion no divulgada de los datos de prueba presentados para
obtener registro sanitario de productos farmacéuticos que contengan nuevas entidades quimicas.

Igualmente, es relevante para el tema objeto de esta investigacion sefialar que las entidades que
gestionan la politica exterior en materia de propiedad intelectual son:

Ministerio de Relaciones Exteriores. Articular la posicion de las diversas entidades del Estado
y participar y liderar las negociaciones internacionales en lo que concierne a foros multilaterales
tales como la OMPI y la UNESCO, entre otros.

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Coordinar con las demas entidades competentes,
y participar y liderar las negociaciones internacionales sobre los temas de propiedad intelectual
relacionados con el comercio en el marco de la OMC (Consejo de los ADPIC). (Conpes 3533,

2008).

2.8. Precedente Jurisprudencial
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2.8.1. Irregistrabilidad de la Marca.

El tema de la Irregistrabilidad de la Marca Gréfica ha tenido precedente jurisprudencial en el
expediente con Radicacion nimero 11001-03-24-000-2005-00277-01, con ponencia del consejero
ponente Rafael E. Ostau de La Font Pianeta, el 27 de Abril del 2006, manifesto: ... (...) para que
un signo sea registrable es necesario que sea perceptible, suficientemente distinto y susceptible de
representacion grafica. Debe tener la capacidad de distinguir el producto en el mercado, frente a
otros productos similares de otra persona. En el presente asunto la entidad demandada negé el
registro de las tres bandas o franjas paralelas dispuestas verticalmente a lo largo de una prenda
inferior (folio 3) porque considerd que no es suficientemente distintiva y puede ser considerada de
uso comun, ya que existen muchas marcas que contienen dicha representacion grafica, de manera
que no cumple con la funcion de las marcas en el comercio cual es la distintividad o
individualizacion del producto y la alegada notoriedad solo sirve para cancelar un registro marcario
idéntico o similar. Revisado el asunto encuentra la Sala que la marca gréfica antes sefialada
efectivamente no es susceptible de registrarse ya que no cumple con los requisitos de
registrabilidad anteriormente sefialados, como son los de perceptibilidad, distintividad y
susceptibilidad de representacion grafica. Respecto de la perceptibilidad y susceptibilidad de
representacion gréafica resulta evidente que el signo en la forma propuesta es un signo de uso comdn
pues son muchas las prendas que incluyen franjas verticales similares a la solicitada por la
accionante. En suma, las tres bandas o franjas blancas, paralelas y simétricas puestas de forma

vertical en una prenda inferior, comportan un conjunto marcario grafico, que no es lo suficiente
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distintivo, considerando la Sala que estuvo acertada la decision de la Superintendencia de Industria

y Comercio, por lo que se denegaran las suplicas de la demanda.

2.8.2 Exclusion de los sufijos comunes en las marcas.

Tratandose de la exclusion de los sufijos Xarocid y Targocid en el expediente con Radicacion
nimero 11001-03-24-000-2002-00103-01, con ponencia de la consejera ponente Claudia Rojas
Lasso, del 29 de Marzo del 2006, expreso: ... (...) como lo precisé el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina en la interpretacion prejudicial rendida dentro de este proceso, en tratandose
especialmente de las marcas farmacéuticas debe excluirse de la comparacion los elementos de uso
comun. En efecto, el Tribunal sostuvo: “En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan
elementos o palabras de uso comin o generalizado que no deben entrar en la comparacion, lo que
supone unan excepcion al principio sefialado (del analisis en conjunto), que el examen comparativo
ha de realizarse atendiendo a una simple vision de los signos enfrentados, donde la estructura
prevalezca sobre los componentes parciales. Si las denominaciones enfrentadas tienen algun
elemento genérico comun a las mismas ‘este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento

de realizarse la comparacion’.

2.8.3. Identidad Marcaria.

Con el objeto de establecer una Identidad Marcaria entre Polycom y la mixta Policom S.A.,

objeto del expediente con Radicacion numero 11001-03-24-000-2002-00387-01(8429), con
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ponencia de la Consejera ponente Martha Sofia Sanz Tobon, del 11 de Mayo del 2006, se consagro:
...(...) la marca POLYCOM, de propiedad de POLYCOM S.A., carece de la suficiente fuerza
distintiva para distinguir los servicios por ella amparados de los productos amparados por la marca
opositora, si se tiene en cuenta que algunos de los productos de esta Ultima son, precisamente, el
instrumento o herramienta para que POLYCOM S.A. preste los servicios distinguidos con la marca
controvertida. Ademas de lo anterior, contrario a lo afirmado por la Superintendencia de Industria
y Comercio, la actora demostro la notoriedad de su marca POLYCOM, caracteristica que enuncid
desde el mismo momento de la observacion presentada, sefalando que, “Las pruebas que
demuestran la notoriedad de la marca POLYCOM de mi representada las presentaré en breve, ya
que por provenir del exterior no me es posible anexarlas a este memorial”. Fue asi como el 18 de
febrero de 1999, el apoderado de la actora radic6 ante la Superintendencia de Industria y Comercio
la copia auténtica de la declaracion juramentada del Secretario Financiero de POLYCOM INC.,
Cuyos apartes pertinentes se trascriben a continuacion: “...”. Si bien es cierto que la anterior
declaracion por si sola no es prueba suficiente para demostrar la notoriedad de la marca
POLYCOM, también lo es que aunada al abundante material publicitario, facturas, registros
obtenidos de la marca POLYCOM en Estados Unidos, Dinamarca, México, Australia, Corea y
Chile.

...(...) ademas de que es funcion de la Superintendencia de Industria y Comercio negar el registro
de los signos que no cumplan con los requisitos establecidos en la respectiva norma comunitaria, para
el caso, en la Decision 344. Concluye esta Corporacion que la Superintendencia de Industria y
Comercio no valoro, debiendo hacerlo, las pruebas anteriormente resefiadas, esto es, el material

publicitario, facturas y registros obtenidos de la marca POLYCOM en Estados Unidos, Dinamarca,
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México, Australia, Corea y Chile, las cuales demuestran la notoriedad de la marca, siendo por tanto
improcedente el otorgamiento del registro de la marca POLYCOM a nombre de POLYCOM S.A.,
independientemente de que la Clase de los servicios que presta bajo dicha marca sea diferente a la

Clase de los productos que se distinguen con la marca POLYCOM de propiedad de la actora.

2.8.4 Del riesgo de Confusion en las marcas.

Revisando aspectos en la confusidn que se pueden presentar en el contenido y los signos de las
marcas, se trata en el expediente con Radicacion niamero 11001-03-24-000-2001-00191-01-7145,
con ponencia de la Consejero ponente Camilo Arciniegas Andrade, del 8 de Mayo del 2006, donde
se expone: ...(...) la Sala encuentra que entre los signos Legriff y Lefrit se presenta una confusion
indirecta en sus aspectos de Optica ortografica y fonética; la similitud esta en que la primera consta
de seis letras, en tanto que la segunda de siete, lo cierto es que tienen en comun cuatro de ellas (LE
y RI), y se encuentran practicamente en la misma posicion, ademas de que las vocales son las
mismas y se encuentran precedidas de la misma consonante. En lo que tiene que ver con el aspecto
fonético, a juicio de esta Corporacion existe también dicha similitud, ya que al ser pronunciadas
se escuchan bastante parecidas, debido, precisamente, a que tienen silabas en comdn, lo cual hace
que la expresion LEGRIFF no tenga la suficiente fuerza distintiva para no generar confusion en el
publico consumidor, pues los productos de la actora identificados con el vocablo LEGRIFF al ser
solicitados podrian ser confundidos con los de la marca LEFRIT, pues una y otra expresion
auditivamente no ofrecen mayor diferencia. En cuanto a la confundibilidad desde el punto de vista

conceptual o ideoldgico, la Sala advierte que tal y como lo sostuvo la parte actora en su alegato de
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conclusion, las acepciones de ufia, garra o firma no corresponden en francés al término GRIFF,
pues lo hacen al término GRIFFE. Dada la similitud visual y fonética, y el hecho de que una y otra
expresion sean de fantasia, la coexistencia de las marcas en controversia generaria en el publico
consumidor el riesgo no solamente de la confusion directa, sino también indirecta, en la medida
en que dicho publico podria pensar que los productos amparados por la marca LEGRIFF y los
amparados por la marca LEFRIT tienen el mismo origen empresarial. Concluye la Sala que la
marca LEGRIFF (mixta) encaja dentro de la causal de irregistrabilidad contemplada en el articulo

83, literal a), de la Decisidn 344 de 1993.

2.9 Doctrina de la Confundibilidad de la marca.

Los temas tratados estan relacionados con los derechos que existen a los comerciantes sobre las

marcas, las mercancias y otros, cuando estas estan en transito aduanero, para el caso que nos ocupa.

Es claro que las normas juridicas una vez expedidas por el legislador cobran vida propia, y son
los operadores juridicos quienes tienen el trabajo de interpretarlas en su aplicabilidad, en este
proceso intervienen expertos funcionarios y juristas en la materia en actividades de: Accién de
Cancelacion por no uso de la Marca, de los acuerdos de coexistencia entre marcas, sobre el derecho
de adquisicion de una marca, de los aspectos relacionados con la competencia desleal, la caducidad
de la marca por el no pago de tasas, el cambio de nombre del titular del registro marcario, pero

estos ultimos temas no se trataran porque no pertenecen al objeto de la investigacion.
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2.9.1. Comparacion de Marcas con prefijos evocativos

Para la elaboracién por la doctrina de normas ad hoc, las que han sido acogidas por la
jurisprudencia de este Tribunal, los siguientes textos normativos: ... (...) Utilizando como reglas
o criterios de andlisis de las marcas en comparacion, el Tribunal ha venido en efecto acogiendo en
reiterada jurisprudencia, los criterios expuestos por la doctrina (Breuer Moreno, “Tratado de
Marcas de Fabrica y de Comercio”, Edil. Robis, Buenos Aires, paginas 351 y SS,): a) La confusion
resulta de la impresién de conjunto despertada por las marcas; b) Las marcas deben ser examinadas
en forma sucesiva y no simultanea; ¢) Quien aprecie la semejanza debera colocarse en el lugar del
comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto; d) Deben tenerse en cuenta asi

mismo las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas”.

El Superintendente delegado para la propiedad Industrial, resolviendo un recurso de apelacion,
en su acto administrativo manifiesta: EI Articulo 136 literal a) de la Decision 486 del 2000
emanada de la Comunidad Andina sefiala que no podran registrarse como marca los signos que
sean “idénticos o se asemejen a otra marca, para los mismos productos o servicios, o para productos
0 servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede causar un riesgo de confusion o de
asociacion” (Resolucion 13034, 2004).

...(...) La Decision 486 de la Comunidad Andina, consagra: “Todo derecho de propiedad
industrial validamente concedido de conformidad con la legislacién comunitaria anterior a la

presente decision, se regira por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo
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en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial
preexistentes se adecuaran a lo previsto en esta decision...” (Resolucion 867, 2004).

En la Decision 485 de la Comunidad Andina se sefala que... (...) no podran registrarse como
marca los signos que sean “idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para
regi.stro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o
servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede causar un riesgo de confusion o de
asociacion”. (Resolucion 867, 2004)

En esta resolucion se consagra: ... (...) La funcién principal de la marca, es identificar los
productos o servicios de un fabricante o comerciante para distinguirlos de los de igual o similar
naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona. El Tribunal Andino de Justicia ha manifestado
en numerosas ocasiones las reglas béasicas para la realizacion del analisis comparativo entre marcas
(Tribunal Andino de Justicia, Proceso 17-1P-99). En efecto, para determinar el “riesgo de
confusion” se han establecido reglas o criterios que puedan y deban guiar al juzgador hacia la
determinacion de dicho riesgo, porque en suma es el criterio de este el que prevalecera a través de
su decision judicial definitiva, para adoptar la cual, debera acudir al anélisis, al tecnicismo, a la
investigacion y comparacion de las marcas con el proposito de que el resultado de toda esta labor
comparativa entre lo factico del proceso o del redamo u observacion y la realidad que enfrentan
las marcas respecto de los consumidores, lo conduzca a pronunciarse con certeza acerca de si entre
ellas existe o0 no el riesgo de confusion que impide la existencia legal del registro marcario. Asi
mismo, frente al riesgo de confusion entre dos marcas se ha referida, definiéndolo como la
generacion de “la posibilidad de que coexistan en el mercado, en cabeza de dos 0 méas personas,

marcas similares o idénticas para designar productos o servicios identicos o de la misma naturaleza
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o finalidad” (Tribunal Andino de Justicia, Proceso 11-1P-99, marca LELLI). De igual forma y
frente a la confundibilidad misma, el Tribunal ha sefialado que “la confusion o accidon de confundir
en el sentido de tomar una cosa por otra, presenta distintos grados que van desde la similitud o
semejanza entre dos marcas hasta la identidad de las mismas. De esta manera se ha sostenido que
la que se proyecta registrar, no puede confundirse con la marca debidamente inscrita beneficiaria
de la protecciéon legal que le confiere el registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma
exclusiva y a oponerse a las solicitudes de registro que lo perjudiquen” (Tribunal Andino de

Justicia, Proceso 11-1P-99, marca GOLOSIA).

2.9.2. Comparacién de marcas con signos compuestos

Es en la Resolucién No 6787 del 30 de marzo de 2004 donde se resuelve un recurso de apelacion
entre las marcas Calzado Omega & Grulla S.A. y la marca Travel Traines, se toman los siguientes
apartes:

En la normatividad de la Comunidad Andina, Decision 486 del 2000, en el articulo 146 se
establece: ... (...) Dentro del plazo de treinta dias siguientes a la fecha de la publicacion, quien
tenga legitimo interés, podra presentar, por una sola vez, oposicion fundamentada que pueda

desvirtuar el registro de la marca.
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...(...) A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgara; por una sola vez, un plazo
adicional de treinta dias para presentar las pruebas que sustenten la oposicion. ...(...) No
procederdn oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al
vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el articulo 153, si tales oposiciones se basan en
marcas que hubieren coexistido con la solicitada.

El escritor Marco Matias Aleman, en su obra “Marcas” (Pag. 115) trae algunos ejemplos utiles
de las personas a quienes le asiste tal legitimo interés, y anota que “el legitimo interés debe existir
por parte del observante al momento de presentarse la observacion, y como ya lo dijimos debe ser
acreditado dentro del memorial de observacion (Matias Alemén, 2004). Le asiste legitimo interés
a quien es titular de una marca registrada, o goce de un derecho de prioridad dentro del pais en que
se solicita el registro, o haya solicitado primero la marca en un pais miembro diferente a aquel en
que se intente el registro, o haya reivindicado una prioridad dentro del término establecido (ya sea
por una solicitud validamente presentada en otro pais miembro o por haber identificado con la
marca productos o servicios en una exposicion); igualmente le asiste legitimo interés al titular del
derecho sobre un nombre comercial; al titular de un derecho de autor, etc. (Resolucion 6787, 2004).

En su obra “Derecho de Marcas”, de Ferndndez Novoa (1990) cita al “titular anterior de una
marca registrada y el solicitante anterior de un registro de marca: uno y otro podran invocar
cualquiera de las prohibiciones establecidas en los articulos 11 y siguientes y, de manera particular,
latitularidad de una marca anterior que genere la existencia de riesgo de confusion o bien de riesgo
de asociacion...” (Fernandez Novoa, 1990).

Los temas tratados por Ricardo Metke (1994) en su trabajo “Procedimientos de Propiedad

Industrial”, sobre la propiedad industrial esta referido asi: ... (...) “Una de las facultades del titular
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de un derecho de propiedad industrial es el uso o explotacion exclusiva de los bienes objeto de la
misma (patentes, marcas, disefios industriales, nombres comerciales y ensefias). Ello implica a su
vez la facultad de impedir que terceros no autorizados usen o exploten tales bienes. Desde otro
punto de vista puede afirmarse que el uso o explotacion por un tercero no autorizado de un bien
amparado por un derecho de propiedad industrial, constituye una usurpacion del bien y una

infraccion del derecho respectivo. (Metke, Procedimiento de Propiedad Industrial, 1994).

2.9.3. Fuerza vinculante del Arreglo de Niza.

Interpretacion prejudicial de los articulos 81, y 83 de la Decision 344 de la Comision del
Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo, Distrito de Quito. Expediente Interno N° 6690-057-00. Actora: Sociedad
Industrias Ambrosoli S.A. Marca: Frugos. Magistrado Ponente: Juan José Calle y Calle. (Proceso
61-1P-2001).

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en razon de la no relacion de los siete literales
adicionales del articulo 83 de la Decision 344 con el litigio a resolverse, interpretara con respecto
al articulo 83 sélo el literal a). En tanto que, el articulo 81 solicitado para su interpretacion, en
relacion con el presente caso es procedente. A esta conclusion se llega por lo expresado tanto en
la demanda como en la contestacion a la demanda y en el informe sucinto de los hechos presentado
por el Tribunal consultante.

“Articulo 81. Podran registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente

distintivos y susceptibles de representacion grafica. “Se entendera por marca todo signo
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perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o
comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra
persona”.

“Articulo 83. Asimismo, no podran registrarse como marcas aquellos signos que, en relacion
con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) “Sean idénticos o
se asemejen de forma que puedan inducir al pablico a error, a una marca anteriormente solicitada
para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o servicios, 0 para productos o
servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al publico a error”.

El Arreglo de Niza tiene no s6lo un carécter referencial, sino también fuerza vinculante para el
conjunto de los paises miembros y para cada uno de ellos, segtn lo establece el articulo 101 de la
Decisidn 344 del Acuerdo de Cartagena. En consecuencia, los paises deberén estar al tanto no sélo
de las normas contenidas en el Arreglo de Niza propiamente dicho, sino también de sus
actualizaciones y modificaciones que hasta ahora san sido las adoptadas en Estocolmo en 1967 y
en Ginebra en 1977.

Por tanto, para concluir esta primera parte del documento de acuerdo a lo expuesto en la
investigacion, se ha establecido que la CAN, la OMC y la OMPI han propuesto a la comunidad
internacional suscribir los acuerdos o tratados internacionales buscando la proteccion de la marca
en los diferentes Estados, mediante criterios juridicos unificados donde los gobiernos
comprometidos tengan legislacion aplicada y eficaz de conformidad con los principios rectores de
la propiedad intelectual internacional. Ademas, esta descripcion contribuye igualmente a dar
respuesta al problema planteado, fundamentandose en los principios rectores aduaneros que

contribuyen a la garantia y eficiencia de la proteccion del derecho marcario, que se desarrollara a
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través de la doctrina de confundibilidad que es un marco dogmatico para combatir la pirateria y la
falsificacion de las mercancias, la violacion de marcas reconocidas por logos y nombres muy
similares, frente a un régimen de transito aduanero. Por lo tanto, en el siguiente capitulo se
describira el Régimen de Transito Aduanero en Colombia como base fundamental para dar
respuesta al problema planteado, donde podemos tomar los criterios propuestos con el fin de hacer
una revision de la legislacion aduanera nacional, encontrar falencias y a su vez, aportar en la parte
final del documento sugerencias que contribuyan a brindar soluciones a casos especificos en donde
la autoridad aduanera no pueda avanzar mas de lo establecido en la norma. De ahi la necesidad de
abordar la hermenéutica de principios que seran los fundamentos del ordenamiento para justificar

la orientacion a politicas normativas internacionales, donde se supere la contingencia formalista.

Finalizada esta primera parte del proyecto, debemos abordar en el siguiente capitulo el
régimen de transito aduanero en Colombia para asi constituir el sustento de la parte final del
documento. Es evidente que la legislacion nacional e internacional suscrita y aplicada a nivel
nacional ha sido insuficiente, toda vez, que los problemas féciles se resuelven con la norma, pero,
algunos, como por ejemplo, cuando el importador de una mercancia X que va en transito aduanero
por el territorio nacional, la norma solo tiene la intencion de proteger la marca siempre y cuando
el titular presente la solicitud ante la autoridad aduanera cuando existe una sospecha o realmente
se esta vulnerando, no estableciendo la ruta juridica a seguir , en el evento en que el titular ignore
0 no presente dicha solicitud a la autoridad aduanera y que sea evidente, es a ella a quien
corresponde acudir a la axiologia juridica, aplicando los principios de justicia, eficiencia, seguridad

y facilitacion en la cadena de logistica de las operaciones de comercio exterior.
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3. Régimen de transito aduanero en Colombia

Con el desarrollo de esta parte del documento se pretende describir el régimen de transito
aduanero de mercancias en Colombia (Colombia, 2016), en qué consiste, caracteristicas, personas
que intervienen, asi como también la base legal que lo regula y los casos en que se puede autorizar
dentro del territorio aduanero nacional contribuyendo a la realizacion de la parte final de este
escrito frente a la proteccién del derecho de marca cuando se presentan casos dificiles ante ésta
modalidad de trénsito en Colombia, que busca ir méas all& de la misma normatividad aplicando la

teoria principialistica de Ronald Dworkin.

Para empezar a continuacion se describira el concepto de régimen de transito aduanero.

3.1. Concepto

Para desarrollar el tema de transito aduanero, es importante igualmente conocer en qué consiste
el Régimen Aduanero en Colombia, el cual se establece como el tratamiento regido por la
legislacion aduanera, aplicado por el declarante a las mercancias que se encuentran bajo potestad
aduanera. Todas las mercancias que vayan a someterse a un régimen aduanero seran objeto de una
declaracion aduanera y deberan cumplir con los requisitos establecidos para el regimen que

corresponda. (Decreto 0390, 2016).
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Asi las cosas, para efectos de comprender mejor el régimen de transito aduanero de mercancias
que se introduzcan o salgan del territorio aduanero nacional, es importante aclarar que existen los
siguientes regimenes aduaneros, consagrados en el articulo 142 del Decreto 390 de 2016: 1)
Regimenes de importacion, 2) Regimenes de exportacion, 3) Régimen de deposito aduanero y, 4)
Regimenes de transito de mercancias que, a su vez, se clasifica en: a) Transito aduanero. Este
régimen es objeto de estudio y descripcion en este capitulo para dar respuesta al problema
planteado, el cual no debe confundirse con el Régimen de cabotaje y transbordo. b) Cabotaje’? v,

¢) Transbordo®,

Teniendo clara la clasificacion de los regimenes aduaneros, se observa que el proyecto se enfoca
a una clase de régimen de transito de mercancias, siendo importante desarrollar descriptivamente
su definicidn, caracteristicas y los aspectos normativos reguladores a nivel internacional y nacional
que se aplican en Colombia en este tema, lo cual sirve y contribuye al desarrollo de la parte final
de este documento, para efectos de proteccion del derecho de marca.

Asi las cosas, se define el transito aduanero como la modalidad que permite el transporte
terrestre de mercancias nacionales o de procedencia extranjera, bajo control aduanero, de una

Aduana a otra, dentro del territorio nacional. Este régimen aduanero se cumple dentro del territorio

12 E] articulo 407 del Decreto 390 de 2016 define el Cabotaje asi: Es aquel régimen aduanero que
permite el transporte de mercancias, bajo control aduanero, desde un aeropuerto o puerto maritimo o fluvial,
de partida a otro de llegada o de destino.

13 El articulo 415 del Decreto 390 de 2016 define el Transbordo asi: Es el régimen que regula la
transferencia de mercancias del medio de transporte utilizado para la llegada al territorio aduanero nacional,
a otro que efectla la salida al extranjero, dentro de una misma oficina aduanera y bajo su control, sin que
se causen derechos e impuestos a la importacion.
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aduanero nacional, siempre desde una aduana de partida a otra de destino; algunas situaciones
especiales en transito aduanero se establecieron en el Decreto 2147 de 2016 en lo atinente a zonas
francas.

Por otra parte, aunque existe variado precedente jurisprudencial sobre este tema, objeto de
estudio, se cita la sentencia del Honorable Consejo de Estado, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCION PRIMERA, siendo Consejera ponente: OLGA INES
NAVARRETE BARRERO, de fecha febrero trece (13) de dos mil tres (2003) en donde se sefial6
una definicion de transito aduanero asi: “segin el articulo 12 del Decreto 2666 de 1984,
modificado por el Decreto 2402 de 1991, regula el Transito Aduanero y lo define como aquel que
permite el transporte de mercancias nacionales o extranjeras de una a otra aduana bajo control
aduanero, por lo que son dos modalidades: nacional e internacional, y tiene como caracteristica
el traslado de mercancias sin el pago de tributos aduaneros.

De manera que una de las obligaciones de las empresas transportadoras que transportan
mercancias sometidas a régimen de transito aduanero y/o cabotaje es la entrega oportuna de las
mercancias lo cual debe cumplir en forma estricta dentro del plazo que al efecto ha sefialado la
aduana de partida. Pero, ademas, en la medida en que transportan mercancias respecto de las
cuales no se han surtido los tramites de nacionalizacidn, y con suspension de tributos en este caso,
la entrega debe hacerse en el lugar que corresponde, deposito habilitado, zona franca, etc., y no
en cualquier sitio, obligaciones todas que deben garantizarse mediante una péliza de seguros”

Por otra parte, para profundizar més en la definicion de régimen de transito aduanero, cabe

advertir que este se divide en nacional e internacional.



PROTECCION DEL DERECHO DE MARCA 93

El régimen de transito aduanero nacional se encuentra definido en el articulo 392 del Estatuto
Aduanero — Decreto 390 de 2016 en donde se sefiala como aquel régimen que permite el transporte
terrestre o ferroviario de mercancias, bajo control aduanero, desde una aduana de partida a otra de
destino, situadas en el territorio aduanero nacional.

El transito aduanero comprende la declaracion del régimen y la operacion de transporte de las
mercancias de una aduana de partida (Aquella donde se inicia una operacion de transito) a una
aduana de destino (Aquella donde finaliza una operacion de transito).

Ahora, en cuanto al régimen de transito aduanero internacional el articulo 405 del decreto
390 de 2016 lo define asi: “Es el régimen aduanero que permite el transporte terrestre, bajo
control aduanero, de mercancias provenientes del exterior desde una aduana de partida hasta una

aduana de destino, con el cruce de una o varias fronteras de paises colindantes... ”.

Cabe sefalar que sobre el tema se habla a nivel internacional sobre la Operacion de Transito
Aduanero Comunitario, la cual se encuentra definida en el glosario de términos de la Decisién 617
como: “Es el transporte de mercancias, medios de transporte y unidades de carga, que se realiza
en el territorio aduanero comunitario desde una aduana de partida hasta una aduana de destino en
una misma operacion, en el curso de la cual se cruzan una o varias fronteras de los Paises
Miembros, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas en la presente Decision, asi como
a las demas normas comunitarias y nacionales complementarias o conexas”.

El objeto principal del transito aduanero internacional es facilitar al maximo el movimiento de
mercancias y proporcionar a los paises por los cuales se opera el transito, la confianza y la

documentacion aduanera que se requiere, de manera que brinden la informacién requerida por el
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servicio aduanero y no afecten demasiado al transportista, motivo por el cual se decidio poner en
practica el principio de uniformidad de procedimientos los paises a nivel latinoamericano, bajo un
sistema internacional de control que reduce el riesgo de informacion inexacta eliminando atrasos
innecesarios.

El transporte internacional de mercancias consiste en el traslado de bienes de un pais a otro
mediante los sistemas de transito aduanero internacional, utilizando una empresa transportista
autorizada por el servicio aduanero nacional, quien fungird como responsable de la ejecucién del

transporte y custodia de las mercancias, desde una aduana de partida, hasta una aduana de destino.

De conformidad con la DIAN, las operaciones de transito deben contar con un dispositivo
electrénico de seguridad; estos se colocaran en el origen y se conservaran hasta el destino final,
también se pueden colocar en el lugar de arribo al momento de llevarse a cabo el descargue.

El trénsito aduanero internacional terrestre esta regulado como se mencion6 anteriormente por
el articulo 405 del Decreto 390 de 2016, en donde se pueden derivar dos figuras con un comdn

denominador; el cruce de una o0 més fronteras con paises vecinos, de la siguiente forma:

- El transito terrestre de mercancias que proceden de un pais colindante con
Colombia, que ingresan al territorio aduanero nacional por una aduana de partida hacia una

aduana de destino, para llegar finalmente a un tercer pais.
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- El transito aduanero comunitario entre paises de la Comunidad Andina, el que se
regula por norma supranacional, Decisiones 399 de 1997, 617 de 2005 y 636 de 2006, de la

Comunidad Andina.

La operacion de transito aduanero internacional la puede efectuar una empresa de transporte
internacional, en los vehiculos registrados u homologados en el Ministerio de Transporte; ademas
la empresa debe contar con un representante acreditado en el territorio nacional, en las condiciones
establecidas en el articulo 406 del sefialado Decreto 390.

Las diversas definiciones de transito aduanero implican la importancia de desarrollar el tema
para el proyecto a fin de llegar al punto final en busca de recomendaciones desde un analisis
reflexivo para la proteccion de la marca frente a las mercancias que se encuentre bajo esta
modalidad de transito aduanero en Colombia, cuya normatividad debe aplicarse e interpretarse de
acuerdo a las reglas de la hermenéutica juridica y la axiologia juridica, teniendo como principios
rectores la justicia, eficiencia, seguridad y facilitacion en la cadena logistica de las operaciones de

comercio exterior en desarrollo de la teoria basada en principios propuesta por Ronald Dworkin.

Una vez definido el régimen de transito aduanero en Colombia, es importante abordar sus
caracteristicas que lo hacen diferente de otras modalidades de régimen de transito de mercancias,
como son el cabotaje y el transbordo, no siendo estas Gltimas objeto de desarrollo de este

documento.
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3.2. Caracteristicas del Régimen de Transito Aduanero en Colombia

Dentro de las caracteristicas importantes que demuestran la existencia de un régimen de transito

aduanero en Colombia son:

e Se ejerce control aduanero. La autoridad Aduanera tiene la potestad de
realizar y verificar aduaneramente el cumplimiento de las obligaciones en el

régimen de transito.

e Sedesarrolla en el transporte terrestre o ferroviario de mercancias.

e El transito aduanero puede ser a nivel nacional como internacional.

e El trénsito aduanero dentro del territorio aduanero nacional se podra
autorizar en los siguientes casos segun el articulo 392 del Decreto 390 de 2016: a)
Desde una aduana de partida ubicada en el lugar de ingreso del territorio aduanero
nacional a una aduana de destino ubicada en el lugar de salida del territorio
aduanero nacional. b) Desde una aduana de partida ubicada en el lugar de ingreso
del territorio aduanero nacional a una aduana de destino ubicada en el interior del
territorio aduanero nacional. Segun el articulo 393 del mismo decreto, podran
autorizarse ademas en los siguientes casos: Cuando se trate de unidades

funcionales y cuando la salida de mercancias es a una zona de régimen aduanero
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especial cuando arriban por una jurisdiccion aduanera diferente a la de la zona,

conforme lo previsto por el articulo 460 del Decreto 390 de 2016.

e Solo se puede originar en el lugar de arribo®*,

e Se podra solicitar y autorizar para mercancias que ingresan al territorio
aduanero nacional®® y estén consignadas o endosadas en propiedad o procuracion a
la Nacion, a las entidades territoriales y a las entidades descentralizadas, a un titular
de un depdsito temporal privado habilitado, o a quien goce de las prerrogativas de
que trata el articulo 35 del Decreto 390 de 2016, referente a los tratamientos

especiales.

e Las operaciones de transito aduanero nacional solo se deben realizar por
empresas de transporte autorizadas por la Direccion de Impuestos y Aduanas
Nacionales, mediante resolucion y, en el caso de operaciones de transito aduanero
internacional estas se deben realizar por empresas de transporte internacional en

vehiculos registrados u homologados por el Ministerio de Transporte o la entidad

14 Arribo: Segun el Diccionario de la Real Academia Espafiola es a la entrada o llegada a un lugar.

15 Territorio Aduanero Nacional: Demarcacion dentro de la cual se aplica la legislacion
aduanera; cubre todo el territorio nacional, incluyendo el subsuelo, el mar territorial, la zona
contigua, la plataforma continental, la zona econdmica exclusiva, el espacio aéreo, el segmento de
la Orbita geoestacionaria, el espectro electromagnético y el espacio donde actia el Estado
Colombiano, de conformidad con el derecho internacional o con las leyes colombianas a falta de
normas internacionales (Articulo 3 Decreto 390 de 2016).
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que haga sus veces. Sin embargo, es importante aclarar que esta modalidad se
puede autorizar excepcionalmente cuando los vehiculos pertenecen a los
declarantes, para lo cual se les exige la prestacion de una garantia especifica segln

el articulo 395 del Decreto 390 de 2018.

e Las operaciones de transito aduanero en Colombia deben estan amparadas

con garantias, como requisito previo para la autorizacion de este régimen.

e Para las mercancias bajo esta modalidad, se deberd presentar una
declaracion aduanera a traves de los servicios informaticos electronicos dentro de
los términos establecidos por la legislacion aduanera y acompafiada de algunos
documentos como la carta de porte (documento de transporte internacional), factura

comercial entre otros, que se explicaran mas adelante.

Una vez descritas las caracteristicas que identifican un régimen de transito aduanero en
Colombia, es importante describir quienes son las personas que intervienen y que son obligadas
aduaneramente en las operaciones que se desarrollan bajo esta modalidad, siendo esencial abordar

este tema para el proyecto.

3.3. Intervinientes en el Régimen de transito Aduanero en Colombia
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Para profundizar un poco mas sobre el régimen de transito aduanero en Colombia, es importante
describir quienes son los obligados en esta modalidad y por ende responsables. Para empezar,

entonces, resulta relevante hablar de obligacion aduanera.

Obligacion aduanera. Abarca todos los obligados aduaneros!® (importadores, exportadores,
operadores de comercio, etc.) respecto al cumplimiento de cualquier formalidad aduanera que
deban adelantar, incluidas todas las operaciones aduaneras, los regimenes aduaneros y el destino
aduanero; su concepto fue tomado de la Decision 670 de la Comunidad Andina. Estas obligaciones
se encuentran previstas a lo largo del Decreto 390, entre las que se destacan se relacionan con el
actual sentido de las aduanas en el &mbito mundial como entes reguladores del comercio exterior,
de acuerdo con el nuevo rol que les corresponde para el control en fronteras, la seguridad de la
cadena de suministro y control de actividades ilicitas como lavado de activos y financiacion del

terrorismo, entre otros.

16 Toda persona que deba cumplir una obligacién aduanera, cualquiera que sea, segun lo establecido en el Decreto
390, es un obligado aduanero; en especial en lo que tiene que ver con las formalidades aduaneras inherentes a un
Régimen o destino aduanero, asi como aquellas obligaciones derivadas de cualquier otro proceso anterior o
posterior al régimen aduanero.
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El articulo 32 del Decreto 390 de 2016 sefiala como responsables de la obligacion
aduaneral’ en el régimen de transito aduanero: El importador!®, el transportador®® y el
declarante®, asi como el operador de comercio exterior?:, por las obligaciones derivadas de
su intervencidn. Estas personas se encuentran definidas en los articulos 17, 20, 39, 43 y 66 del
Estatuto Aduanero vigente que describe para cada uno de ellos los requisitos, obligaciones,
responsabilidades que se deben cumplir aduaneramente. Sin embargo, para el desarrollo del

proyecto no se va a entrar en detalle.

En el caso del transportador nacional que ejecute la operacion de transito o de transporte
combinado estara sujeto a lo estipulado en la seccion Il articulo 66 y siguientes del Decreto

390 de 2016.

17 El articulo 17 del Decreto 390 de 2016 define la obligacion aduanera asi: “ Es el vinculo juridico
entre la administracion aduanera y cualquier persona directa o indirectamente relacionada con cualquier
formalidad, régimen, destino u operacion aduanera, derivado del cumplimiento de las obligaciones
correspondientes a cada una de ellas, quedando las mercancias sometidas a la potestad aduanera y los
obligados al pago de los derechos e impuestos, intereses, tasas, recargos y sancione, a que hubiere lugar.

18 Importador: Es la persona natural o juridica responsable de acreditar la legal introduccién de las
mercancias al territorio aduanero nacional, con el lleno de los requisitos exigidos y el pago de los derechos
e impuestos a la importacion a que haya lugar (Articulo 20 Decreto 390 de 2016).

1% Transportador: Persona que mediante un contrato de transporte asume la obligacion de trasladar las
mercancias desde un punto de origen a un punto de destino, a cambio de un pago denominado flete. Es
responsable de la carga que traslada desde que le es entregada hasta que la entrega en el lugar y a la persona
acordados. (Articulo 66 del Decreto 390 de 2016)

20 Declarante: Es el importador, el exportador, asi como el operador de trafico postal, el operador de
envios de entrega rapida o mensajeria expresa o el transportador en los regimenes de transbordo y cabotaje,
cuando corresponda (Articulo 39 Decreto 390 de 2016).

21 Operador de Comercio Exterior: Es la persona natural o juridica o sucursal de sociedad extranjera,
que hace parte o interviene directa o indirectamente, en los destinos, regimenes, operaciones aduaneras 0
en cualquier formalidad aduanera. (Articulo 43 del Decreto 390 de 2016)



PROTECCION DEL DERECHO DE MARCA 101

Ahora, teniendo en cuenta el concepto, caracteristicas y personas que intervienen en el régimen
de transito aduanero y con el fin de comprender lo que se pretende en este capitulo se debe aclarar
conceptos tales como “mercancias ” y sus clases segun la normatividad aduanera nacional vigente

lo cual resulta relevante para esclarecer el problema planteado.

3.4. Concepto de Mercancias

Resulta entonces, que para el tema objeto de esta investigacion, es importante definir el término
de mercancia, toda vez que se busca estudiar la proteccion de la marca frente a mercancias en
transito aduanero entendiéndose por mercancia segun el Decreto 390 de 2016 en el articulo 3,
como todos los bienes susceptibles de ser clasificados en la nomenclatura arancelaria y sujetos a

control aduanero.

Igualmente, el legislador en materia aduanera clasifica el término mercancia asi:
o Mercancia declarada. Es la mercancia nacional o extranjera que se
encuentra descrita en una declaracién aduanera conforme a las exigencias previstas en

el Decreto 390 de 2016.

o Mercancia diferente. “Un mercancia presentada o declarada es diferente a la
verificado documental o fisicamente, cuando se advierte en esta Ultima distinta

naturaleza; es decir, se determina que se trata de otra mercancia. Es mercancia diferente
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cuando exista error u omision sobre el serial; esto Gltimo sin perjuicio del analisis

integral...”

o Mercancia en libre circulacion. Es la mercancia de la que se puede disponer
libremente en el territorio aduanero nacional, sin restricciones, una vez cumplidas las

formalidades aduaneras.

o Mercancia oculta. Aquella que se encuentre escondida o encubierta del

control aduanero.

. Mercancia presentada. “Es aquella mercancia de procedencia extranjera
introducida al territorio aduanero nacional por lugar habilitado, relacionada en el
manifiesto de carga y amparada por el documento de transporte, que ha sido puesta a
disposicion de la autoridad aduanera...”. (Aduanero, Decreto 390 de 2016, Articulo 3,

2016).

De conformidad con el Cédigo de Comercio, con referencia al tema de las mercancias: Los
titulos representativos de mercancias atribuirdn a su tenedor legitimo el derecho exclusivo de
disponer de las mercancias que en ellos se especifiquen. También le daran derecho, en caso de
rechazo del titulo por el principal obligado, a ejercitar la accion de regreso por el valor que en el

titulo se fijo a las mercancias. (Codigo de Comercio, 1971, Art. 644)
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Asi mismo, la carta de porte y el conocimiento de embarque conocido como B/L tendran el
caracter de titulos representativos de las mercancias objeto del transporte. (Cdodigo de Comercio,
1971, Art. 767). En el transporte multimodal la conduccion de mercancias se efectuard por dos o
méas modos de transporte desde un lugar en el que el operador de transporte multimodal las toma
bajo su custodia o responsabilidad hasta otro lugar designado para su entrega al destinatario, en
virtud de un contrato Unico de transporte. Cuando dicha conduccidn de mercancias ocurra entre
dos 0 mas paises, sera transporte multimodal internacional. (Codigo de Comercio, 1971, Art. 987)

Subrogado por el Art. 7 del Decreto 01 de 1990.

Asi las cosas, teniendo claridad sobre el concepto de régimen de transito aduanero, sus
caracteristicas, personas que intervienen en el mismo, el concepto de mercancias y la clasificacion
que utiliza Colombia, a continuacién, se va a describir la base legal del régimen de trénsito
aduanero a nivel internacional y nacional, aunque anteriormente se haya mencionado en algunos

apartes de este documento.

3.5. Base Legal del Régimen de Transito Aduanero en Colombia

En esta parte del documento se describe la base legal reguladora a nivel internacional como son
la Decision 617 y 636 de 2006 entre otras, asi como lo expuesto por el Decreto 390 de 2016 y 349
de 2018, que son fundamento normativo vigente importante en materia de régimen de transito

aduanero en Colombia, que resultan fundamental para lograr el cumplimiento del objetivo
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propuesto. Para empezar, partiremos por describir la normatividad reguladora internacional

contemplada en la Decision 617 de 2006.

3.5.1. Decisién 617 de 2006. Transito aduanero comunitario

La Decision 617 de 2006. Transito aduanero comunitario. Esta regulacion internacional que
aplica Colombia como miembro de la Comunidad Andina en materia de régimen de transito
aduanero establece las siguientes definiciones:

Aduana de Destino: La aduana de un Pais Miembro donde termina una operacion de transito
aduanero comunitario.

Aduana de Garantia: La aduana de un Pais Miembro que acepta las garantias que amparen
operaciones de transito aduanero comunitario, a favor de cualquiera de los Paises Miembros donde
circulen las mercancias bajo dicho régimen.

Aduana de Partida: La aduana de un Pais Miembro donde comienza una operacién de transito
aduanero comunitario.

Aduana de Paso de Frontera: La aduana de un Pais Miembro, ubicada en una de sus fronteras,
que interviene en el trdmite de una operacion de transito aduanero comunitario por la cual las
mercancias cruzan con motivo de tal operacion (Decision 617, 2006).

Autotransporte: Vehiculos considerados como mercancias que, por sus caracteristicas se

desplazan por sus propios medios (Decision 617, 2006).
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Cargas o Mercancias Peligrosas: Toda materia que, durante su produccion, almacenamiento,
transporte, distribucion o consumo, genere o pueda generar dafio a los seres vivos, bienes y/o el
medio ambiente. Asi como los residuos toxicos y los envases vacios que los han contenido y las

consideradas como peligrosas por organismos internacionales y las legislaciones nacionales.

Control Aduanero: Es el conjunto de medidas adoptadas por la administracion aduanera con el
objeto de asegurar el cumplimiento de la legislacién aduanera, o de otras disposiciones cuya

aplicacion es de competencia de las aduanas.

Despacho: El cumplimiento del conjunto de formalidades aduaneras necesarias para que las
mercancias puedan ser importadas a consumo, exportadas, sometidas a otro régimen o destino

aduanero que lo requiera.

Documento de Transporte: El documento que prueba la existencia de un Contrato de Transporte

bajo cualquiera de los modos de transporte.

Documento Unico Aduanero (DUA): Documento que contiene el conjunto de datos
comunitarios y nacionales necesarios para hacer una declaracién aduanera de mercancias en las

aduanas de los Paises Miembros.
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Garantia Economica: Documento emitido por una institucion bancaria, financiera, de seguros
u otra de naturaleza similar o equivalente, con representacion en cada uno de los Paises Miembros

por donde se realiza el transito (Decision 617, 2006).

Manifiesto de Carga: Documento que contiene informacion respecto del medio de transporte,
namero de bultos, peso e identificacion genérica de la mercancia que comprende la carga, incluida
la mercancia a granel, que debe presentar todo transportista internacional a la aduana de un pais

miembro.

Margen de tolerancia en la carga a granel: Es la diferencia de peso en la mercancia a granel,
no mayor al 5%, que la autoridad aduanera podra aceptar sin que se considere irregularidad o
infraccion administrativa, siempre que obedezca a fendbmenos atmosféricos, fisicos 0 quimicos

justificados.

Medio de Transporte: El vehiculo con traccion propia o autopropulsion autorizado o habilitado
por el Organismo Nacional Competente, que permita el transporte de las mercancias y/o unidades
de carga. Estos medios de transporte son los que se detallan a continuacion: Aeronaves, Buques o
naves, Camiones o tracto camiones, Gabarras (barcaza), Ferrocarriles, Otros medios de transporte

similares

Mercancias: Son todos los bienes susceptibles de ser clasificados en la nomenclatura

NANDINA vy sujetos a control aduanero.
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Mercancias comunitarias: a) Las mercancias obtenidas, elaboradas, transformadas o
producidas en el territorio aduanero comunitario y que cumplen con las normas de origen
establecidas en la Comunidad Andina; y b) Las mercancias importadas para el consumo y en libre

circulacién en el territorio aduanero comunitario.

Mercancias no comunitarias: a) Las mercancias que no cumplen los requisitos para ser
consideradas como mercancias comunitarias, b) Las mercancias que pierdan su condicion de

comunitarias al ser exportadas a titulo definitivo fuera del territorio aduanero comunitario.

Modo de Transporte: El empleado para el transporte de las mercancias que entran o salen del
territorio aduanero comunitario. Los modos de transporte pueden ser aéreo; carretero; ferroviario;

maritimo; fluvial; lacustre y por instalacion fija.

Obligado Principal: La persona que suscribe el Documento Unico Aduanero en la seccion
pertinente a transito aduanero comunitario y que es responsable ante la Aduana por la informacion
en ella declarada y por el pago de los derechos e impuestos y recargos percibidos por la aduana,

por las mercancias objeto del régimen de transito aduanero comunitario (Decision 617, 2006).

Operacion de Transbordo: Traslado de mercancias, efectuado bajo control aduanero de una

misma aduana, desde un medio de transporte o unidad de carga a otro, 0 al mismo en distinto viaje,
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incluida o no su descarga a tierra, con el objeto de que continle hasta la aduana de destino

(Decision 617, 2006).

Operacion de Transito Aduanero Comunitario: El transporte de mercancias, medios de
transporte y unidades de carga, que se realiza en el territorio aduanero comunitario desde una
aduana de partida hasta una aduana de destino en una misma operacion, en el curso de la cual se

cruzan una o varias fronteras.

Transito Aduanero Comunitario: El régimen aduanero con arreglo al cual las mercancias son
transportadas bajo control aduanero, desde una aduana de partida hasta una aduana de destino en
una misma operacion, en el curso de la cual se cruzan una o varias fronteras de los Paises

Miembros.

Territorio Aduanero Comunitario: Es el territorio aduanero que comprende los territorios

aduaneros nacionales de los Paises Miembros de la Comunidad Andina.

Unidad de Carga: El continente utilizado para el acondicionamiento de mercancias con el
objeto de posibilitar o facilitar su transporte, susceptible de ser remolcado, pero que no tenga
traccion propia. Estas unidades de carga son las que se detallan a continuacion: Barcazas o
planchones, Contenedores, Furgones, Paletas (largueros de dos pisos), Remolques y semi-

remolques, Tanques, Vagones o plataformas de ferrocarril, Otros elementos similares.
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Verificacion de carga y medios de transporte: Actuacion de control efectuada por la autoridad
aduanera, ejercida sobre los medios de transporte, unidades de carga y las mercancias para
comprobar la veracidad de los datos declarados respecto a caracteristicas del medio de transporte,
identificacion de contenedores, precintos, y cuando se trate de carga suelta el nimero de bultos,
cantidad, peso y los demés datos de descripcion externa de la mercancia y su coincidencia con los
consignados en los documentos que amparan la operacion (Decision 617, 2006).

Asi las cosas, para aplicarse un régimen de transito aduanero comunitario, debemos terne
presente las definiciones que aporta para ser aplicadas.

Las Aduanas de los Paises Miembros permiten la libre circulacion de los medios de transporte
y unidades de carga, con arreglo a las disposiciones establecidas en el ordenamiento juridico
comunitario y los Convenios Internacionales y Convenios Bilaterales de transporte (Decision 617,
2006).

Los medios de transporte, unidades de carga y las mercancias transportadas por éstos, deberan
circular por el territorio aduanero nacional de los Paises Miembros utilizando las vias y cruces o
pasos de frontera habilitados por los Paises Miembros de conformidad con la normativa
comunitaria y subsidiariamente por las que determinen autoridades nacionales competentes
debiendo estar siempre amparados por un Manifiesto de Carga y la correspondiente declaracién
aduanera que la Decision sobre el Documento Unico Aduanero (DUA) adopte.

Para efectos del transito aduanero comunitario y conforme a lo dispuesto en la Decision que
adopte el Documento Unico Aduanero (DUA), los documentos que soportan a la declaracion
aduanera, formaran parte integrante de la misma, segun el caso, seran los siguientes: a) Factura

Comercial; b) Garantia; ¢) Documento de transporte; d) En caso de mercancias procedentes de
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Zonas Francas o similares, copia del documento que ampare la salida de mercancias de dicha zona,
refrendada por la Aduana cuando corresponda; e) Certificado emitido por la Autoridad de Sanidad
Agropecuaria, en caso de productos agropecuarios; y otros certificados exigidos en su caso por
disposiciones nacionales o comunitarias, de acuerdo con la naturaleza de las mercancias; f) Otros
documentos que sean establecidos mediante Resolucion por la Secretaria General de la Comunidad
Andina, previo concepto técnico del Comité Andino de Asuntos Aduaneros.

En caso de comprobacion de irregularidades, se impedira la continuacion del transito tanto para
las mercancias como para las unidades de carga y el medio de transporte, se informaréa a las aduanas
de partida y destino y se iniciara el procedimiento sancionador correspondiente de acuerdo con las
disposiciones contenidas en esta Decision. Las mercancias se someteran a las disposiciones legales
establecidas en el Pais Miembro donde se detecto la irregularidad. (Decision 617, 2006).

3.5.2. Decisién 636 de 2006. Modificaciéon Transito Aduanero Comunitario

Esta normatividad establece que no podran ser objeto de transito aduanero comunitario las
mercancias cuya importacién esté prohibida expresamente en el ordenamiento juridico
comunitario; o cuya prohibicién por razones de moralidad, seguridad o proteccién de la vida y
salud de personas, plantas o animales u otros, esté contemplada en éste (Sustituye al Articulo 10
de la Decision 617).

En el caso de transporte internacional de mercancias por carretera, corresponde a la autoridad
aduanera del Pais Miembro en el que el transportista autorizado se haya constituido, el registro de
los vehiculos de transporte autorizados o habilitados y las unidades de carga. (Sustituye al Articulo

42 de la Decision 617).
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En toda operacion de Transito Aduanero Comunitario que se efectle bajo cualquier modalidad
de transporte, el Obligado Principal debera constituir una garantia econémica, a fin de garantizar
el pago de los derechos e impuestos, recargos, intereses y sanciones, que los Paises Miembros
eventualmente puedan exigir por las mercancias que circulen en sus territorios, con ocasién de una
operacion de Transito Aduanero Comunitario y la informacion consignada en la declaracion
aduanera que la Decision sobre el Documento Unico Aduanero (DUA) adopte, en la parte
correspondiente al Transito Aduanero Comunitario (Sustituye al Articulo 43 de la Decision 617).

La aduana de partida deberéd consignar en la declaracion aduanera que la Decisién sobre el
Documento Unico Aduanero (DUA) adopte, y en el Aviso de Partida, la identificacion de la
garantia que ampara la operacion de Transito Aduanero Comunitario.

Por otro lado, resulta relevante para el desarrollo de esta parte del documento, desarrollar el
tema relacionado con el transporte internacional de mercancias frente a la Comunidad Andina de
Naciones — CAN - toda vez que el transportador es uno de los sefialados como obligados en el

régimen de transito aduanero, objeto de estudio frente a la proteccion del derecho de marca.

3.5.3. Transporte internacional de mercancias frente a la CAN

La CAN ha adoptado una serie de normas comunitarias para facilitar y liberalizar los servicios

de transporte en sus diferentes modalidades y contribuir, en esa forma, al crecimiento del comercio

intra subregional y el fortalecimiento de la integracion fisica de su territorio.
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El transporte internacional de mercancias por carretera (TIMC), es una herramienta de
integracion en el intercambio comercial y la dinamizacién del comercio exterior; constituye uno
de los instrumentos de ayuda eficaz para la consolidacion del espacio econdémico subregional y el
logro de los objetivos del Acuerdo de Cartagena. Tratandose de mercancias que ingresan al
territorio aduanero nacional, el articulo 418 del Decreto 390 precisa que esta operacion permite el
transporte de mercancias de procedencia extranjera, desde un lugar en el exterior hasta otro lugar
convenido para su entrega en el territorio aduanero nacional, al amparo de un Unico documento de
transporte, con la utilizacion de al menos dos (2) modos de transporte diferentes. A estos efectos
se deben tener en cuenta las prohibiciones del articulo 391 del Decreto 390 citado.

Por otro lado, es importante, tener presente que el declarante en el régimen de transito aduanero
comunitario estd obligado a obtener antes de la presentacion y aceptacion de la declaracion, lo

documentos sefialados a continuacion:

3.5.3.1 Manifiesto de Carga Internacional.

Documento aduanero que acredita la verificacion y autorizacion de las mercancias declaradas
por una aduana de partida, para ser transportadas hasta la aduana de destino en otro pais.
Los datos que debe contener el manifiesto de carga son los siguientes:
= Cantidad y tipo de bultos, Peso bruto, Descripcion comercial de las mercancias,
como por ejemplo marcas y precintos, ya que contribuyen al control por parte de las

autoridades aduaneras de los paises entre los cuales se efectua la operacion.
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= Datos del transportista autorizado (razon social, identificacion tributaria, permiso

de prestacion de servicios que respaldan la operacion).

= Datos de los medios de transporte (nimero de placa, matricula, patente) con el fin

de permitir aplicar el control aduanero a los medios de transporte y unidades de carga.

= En cuanto al Manifiesto de Carga, el articulo 94 del Decreto 2685 de 1999,
modificado por el articulo 5° Decreto 1198 de 2000, en concordancia con lo sefialado en el
articulo 1° del Decreto 2685 de 1999 modificado por el articulo 1° del Decreto 1198 de
2000, lo define como el documento que contiene la relacion escrita de todos los bultos que
comprende la carga, incluida la mercancia a granel, a bordo del medio de transporte y que
van a ser descargadas en un puerto o aeropuerto, excepto los efectos correspondientes a
pasajeros y tripulantes y que el representante del transportador debe entregar debidamente

suscrito a la autoridad aduanera. (Concepto Aduanero 023, 2003)

= La legislacién aduanera no regula el contenido del documento de transporte de las
mercancias objeto de importacidon, sin embargo, al exigir que las mercancias deben estar
relacionadas en el Manifiesto de Carga y este a su vez debe contener, entre otros elementos,
la identificacion generica de la mercancia; para efectos aduaneros para que un documento
de transporte se entienda relacionado en el Manifiesto de carga, la mercancia que dicho

documento ampara debe ser la misma relacionada de manera genérica en el Manifiesto de
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Carga, y por supuesto corresponder con la fisicamente presentada. (Concepto Aduanero

023, 2003)

3.5.3.2. Declaracion de Transito Aduanero Internacional

Documento donde se consignan todos los datos e informaciones necesarias para la operacion

de transito aduanero internacional, siendo por lo general los siguientes:

= Datos del transportista autorizado y caracteristicas de los vehiculos y unidades de

carga registradas.

= Nombre y direccion del remitente, destinatario y consignatario de las mercancias.

= Denominacion de la aduana de partida, aduanas de cruce de frontera y aduanas de

destino.

= Caracteristicas de las mercancias transportadas (pais de origen,

descripcién comercial, cantidad de bultos, macas, peso bruto y precio.

= Datos de la carta de porte y manifiesto de carga relacionados a la operacion de

transito aduanero.
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= En el anverso se incluyen espacios para registrar intervencion de la aduana de

partida.

= En el reverso se incluyen espacios para registrar las actuaciones de las aduanas de

cruce de frontera y la aduana de destino. (Santos Sandoval, 2015)

Asi mismo, se consideran las siguientes definiciones para el marco tedrico y conceptual del

tema transito de mercancias ante la CAN:

Aduana de Destino: La aduana de un Pais Miembro donde termina una operacion de transito
aduanero internacional.

Aduana de Partida: La aduana de un Pais Miembro donde comienza una operacion de transito
aduanero internacional (Decision 477, 2000)

Aduana de Paso de Frontera: La aduana de un Pais Miembro, ubicada en una de sus fronteras,
que interviene en el control de una operacion de Transito Aduanero Internacional, por la cual las
mercancias cruzan con motivo de tal operacion (Decision 477, 2000)

Declaracion de Transito Aduanero Internacional (DTAI): El documento aduanero Unico de los
Paises Miembros en el que constan todos los datos e informaciones requeridos para la operacion
de transito aduanero internacional

Documento Unico Aduanero (DUA): Documento que contiene el conjunto de datos

comunitarios y nacionales necesarios para hacer una declaracion aduanera de mercancias en las
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aduanas de los Paises Miembros y para los destinos y regimenes aduaneros que lo requieran.
(Decision 617, 2005, Art. 1)

Mercancias: Son todos los bienes susceptibles de ser transportados, clasificados en la
nomenclatura NANDINA y sujetos a control aduanero (Decision 477, 2000).

Operacion de Transito Aduanero Internacional: El transporte de mercancias que se realiza en
la Subregion Andina desde una aduana de partida hasta una aduana de destino, con el cumplimiento
de los procedimientos aduaneros necesarios para la ejecucién de un régimen de transito aduanero
internacional (Decision 477, 2000). En caso de que el transporte internacional se inicie en un tercer
pais, la aduana de partida, al autorizar el régimen de transito aduanero internacional conforme a la
presente Decision, dejara constancia de la situacion en la Declaracion de Transito Aduanero
Internacional (Decision 477, 2000, Art. 11)

Precinto Aduanero: Dispositivo exigido por las autoridades aduaneras, que dada su naturaleza
y caracteristicas ofrece seguridad a las mercancias contenidas en una unidad de carga o0 medio de
transporte. (Decision 617, 2005)

Régimen Aduanero: El tratamiento aplicable a las mercancias mediante el cual se les asigna un
destino aduanero especifico de acuerdo con las leyes y reglamentos aduaneros vigentes (despacho
para consumo, ingreso temporal, transito aduanero internacional, exportacion, y otros).

Territorio Aduanero: El territorio en el que son plenamente aplicables las disposiciones de la
legislacion aduanera de un Pais Miembro.

Transito Aduanero Internacional: El régimen aduanero con arreglo al cual las mercancias son
transportadas, bajo control aduanero, desde una aduana de partida hasta una aduana de destino en

una misma operacion en el curso de la cual se cruzan una o varias fronteras (Decision 477, 2000).
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Todas las mercancias transportadas en una operacion bajo el régimen de Transito Aduanero
Internacional deberan estar amparadas por la Declaracion de Transito Aduanero Internacional
(DTAI), la cual sera llenada por el declarante y presentada, para su aceptacion y registro, en la
aduana de partida (Decision 477, 2000, Art. 9)

Transito Aduanero Comunitario: El régimen aduanero con arreglo al cual las mercancias son
transportadas bajo control aduanero, desde una aduana de partida hasta una aduana de destino en
una misma operacion, en el curso de la cual se cruzan una o varias fronteras de los Paises
Miembros, con suspension del pago de los derechos e impuestos y recargos eventualmente
exigibles, mientras permanezcan bajo este mismo régimen (Decision 617, 2005)

De la libre circulacion. Las Aduanas de los Paises Miembros permitiran la libre circulacion de
los medios de transporte y unidades de carga, con arreglo a las disposiciones establecidas en el
ordenamiento juridico comunitario y los Convenios Internacionales y Convenios Bilaterales de

transporte suscritos por los Paises Miembros. (Decisién 617, 2005, Art. 8).

Asi las cosas, después de tener una visién normativa que regula el transito aduanero ante la
CAN, las diferentes decisiones que se aplican, las diversas definiciones y los documentos
requeridos tratdndose el transito aduanero a nivel internacional, es importante dar continuidad con

la legislacion interna del pais que desarrolla este tema.
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3.5.4. Decreto 2685 de 1999

El Decreto 2685 de 1999 establece que el transito aduanero de una mercancia puede ser
autorizado por la autoridad aduanera, solo “si las unidades de carga se encuentran debidamente
selladas y precintadas desde el pais de procedencia, de forma tal que garanticen que la mercancia
no pueda ser extraida de ellas, ni puedan introducirse otras, sin romperse los precintos colocados
en el puerto de embarque”, y “Cuando las unidades de carga o los medios de transporte no se
encuentran precintados, y siempre que sea posible, la Aduana procederd a colocar precintos
dejando constancia de sus nimeros en la Declaracion de Transito Aduanero”, segun lo establece
el articulo 364 en sus incisos primero y Ultimo, del Estatuto Aduanero (Decreto 2685, 1999). Sin
embargo, es importante aclarar que esta normatividad fue modificada por el Decreto 390 de 2016,

que a continuacion se describe.

3.5.5. Decreto 390 de 2016

El Decreto 390 de 2016 siendo el Estatuto aduanero vigente, regula el tema objeto de estudio,
el régimen de transito aduanero en el titulo IX, capitulo Il articulos 392 al 406, para lo cual es
importante tener presente lo relativo a la obligacién aduanera desarrollada por este mismo decreto
ensu articulo 17, 20, 21, 32, 33, aspectos que fueron abordados en algunas partes de este capitulo,

El Decreto 390 exige que el transito aduanero solo se origine en el lugar de arribo. Toda
operacion de Transito Aduanero debera estar amparada con las garantias correspondientes. La

garantia por la finalizacidon de la modalidad, a cargo del transportador, se constituira para respaldar
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las obligaciones de finalizacion del régimen dentro de los plazos autorizados y por la correcta
ejecucion de la operacion de Transito Aduanero.

Igualmente, esta normatividad nacional sefiala como finaliza la modalidad de Transito
Aduanero indicando en el articulo 404, que terminaré con la entrega de la carga al depdsito o al
Usuario Operador de la Zona Franca, segun corresponda, quien recibird del transportador la
Declaracion de Transito Aduanero, ordenard el descargue y confrontara la cantidad, peso vy el
estado de la mercancia consignada en dicho documento. (Sentencia CE 6048 , 2000, Concepto).
Ademas, se terminara con la entrega a una zona de regimen aduanero especial segun lo establecido
por el numeral 2° del articulo 393 del mismo decreto o por la entrega a un deposito franco o a uno
de provisiones para consumo Yy para llevar, a un depdésito temporal privado de una industria de

transformacion y/o ensamble o a una zona de regimen aduanero especial.

Como se observa el decreto establece que se finalizar el régimen de transito aduanero utilizando
la palabra “entrega”. Pero, al hablar de entrega, esta se configura cuando la carga se ponga a
disposicion del depdsito por parte del transportador, es decir, cuando éste informa la llegada del
medio de transporte que contega la carga, a las instalaciones del depdsito.

Ahora, para efectos de evitar sanciones aduaneras, se debe dejar constancia de la finalizacion
del régimen con el aviso de llegada del Gltimo medio de transporte, emitida a traves de los servicios

informaticos electronicos por el responsable del sitio de finalizacion del transito.

Asi mismo, el Decreto 390 de 2016 establece el régimen sancionatorio en materia de transito

aduanero en los articulos 525 ( Infraccion aduanera de tipo general), articulo 528 (infracciones de
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los declarantes, importadores o exportadores), articulo 530 ( infrracciones aduaneras de los
transpotadores, agentes maritimos, agentes aeroportuarios y agentes terrestres), el articulo 532
(infracciones aduaneras de los operadores de transporte multimodal) y por ultimo el articulo 541
(infracciones relacionadas con el tréfico fronterizo). Dichas sanciones consisten en multas
impuestas por la DIAN en Unidades de Valor Tributario— UVT-. Entre dichas sanciones tenemos
por ejemplo, iniciar una operacion de transito aduanero sin tener instalados los dispositivos
electrénicos de seguridad cuya sancion consistird en una multa equivalente a 1000 UVT o como
en el caso, cuando en el curso de una operacion de transito cambie el medio de transporte sin previo
aviso a la autoridad aduanera. En este evento, la sancion a imponer serd de multa equivalente a
200UVT.

Una vez finalizada la descripcion normativa que aplica Colombia en materia de Régimen de
transito aduanero contemplada en el Decreto 390 de 2016, se evidencia que en cuanto a la
proteccion de la marca no se especifica, una eficiente proteccién, teniendo que acudir a la
aplicacion de la axiologia y hermenéutica juridica como recomendacion dando aplicabilidad a tres
de los principios aduaneros (Eficiencia, Justicia y Seguridad en la cadena de logistica
internacional) con fundamento en la teoria de Ronald Dworkin que nos brinda una luz para que
este derecho de la propiedad industrial se respete y proteja que serd desarrollado en el siguiente
capitulo..

Ahora, para dar por terminada la descripcion de la legislacion reguladora en materia de transito
aduanero en Colombia, cabe advertir, que el legislador en busca de suplir las necesidades de la
sociedad y en procura del respeto y garantia que debe brindar el Estado a sus ciudadanos, expidio

el Decreto 349 de 2018, como complemento del Decreto 390 de 2016, que enseguida se describira.
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3.5.6 Decreto 349 de 2018.

El 20 de febrero de 2018 se expide el Decreto 349 de 2018, donde el gobierno nacional hace
unas amplias modificaciones al Decreto 390 de 2016 (nueva reglamentacion aduanera). Esta nueva
norma realiza adiciones y modificaciones en las definiciones, principios generales, las garantias
constituidas ante la DIAN, el sistema de identificacion electronico, vigencia y renovacion de las
garantias, aplicacion de los derechos e impuestos, tipo y tasa de cambio, conversiones monetarias,
pago consolidado, autorizacion y calificacion de los importadores, exportadores y operadores de

comercio exterior, e inspeccion previa de la mercancia, entre otros asuntos.

En el Articulo 13 se hace modificacion al articulo 38 del decreto 390 del 2016, el cual consagra:

Inspeccion previa de la mercancia. Previo aviso a la autoridad aduanera, el importador o agente
de aduanas podréa efectuar la inspeccion previa de las mercancias importadas al Territorio
Aduanero Nacional, una vez presentado el informe de descargue e inconsistencias de que trata el
articulo 199 de este Decreto y con anterioridad a la presentacion y aceptacion de la declaracion
aduanera de importacion o de depdsito aduanero.” "Cuando se haya determinado reconocimiento
de carga de conformidad con lo sefialado en el articulo 203 de este Decreto, podra realizarse la
inspeccion previa de la mercancia en el lugar de arribo, una vez culmine la diligencia de

reconocimiento con la continuacion de la disposicion de la carga. De igual manera, la inspeccion



PROTECCION DEL DERECHO DE MARCA 122

previa podré realizarse una vez finalice el régimen de transito u operacion aduanera de transporte.”
(Decreto 349, 2018, Art. 13).

En cuanto al régimen de transito aduanero establece en el articulo 100 que modifico el articulo
393 del Decreto 390 de 2016 que solo podré solicitarse y autorizarse para las mercancias que
ingresan al territorio aduanero nacional y estén consignadas o endosadas en propiedad o en
procuracion a la Nacion, a las entidades territoriales y a las entidades descentralizadas, a un titular
de un depdsito temporal privado habilitado, 0 a quien goce de las prerrogativas de que trata el
articulo 35 del Decreto 349. Igualmente, reglament6 la autorizacion del régimen de transito
aduanero para los siguientes casos: 1. Cuando se trate de unidades funcionales. 2. La salida de
mercancias a una zona de régimen aduanero especial cuando arriban por una jurisdiccion aduanera
diferente a la de la zona, conforme con lo previsto en el articulo 460 de este decreto.

El trénsito aduanero igualmente podré solicitarse y autorizarse para las mercancias objeto de
reembarque ubicadas en un depdsito temporal o centro de distribucidn logistica internacional por
parte del consignatario del documento de transporte”.

Por otra parte, el art. 101 modifico el articulo 396 del Decreto 390 de 2016 en cuanto a la
declaracion aduanera de transito que debera ser presentada a través de los servicios informaticos
electrdnicos, dentro del término previsto en el articulo 209 del Decreto 390 siempre y cuando,
después de su descargue, no hayan sido ingresadas a un depo6sito temporal.

Asi mismo, introduce la presentacion anticipada de la declaracion con una antelacion no
superior a quince (15) dias calendario a la llegada del medio de transporte. Una vez llegue la

mercancia, la declaracion se debe actualizar con la informacion relativa a los documentos de viaje,
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después de presentado el informe de descargue e inconsistencias. Para el caso de mercancias
objeto de reembarque se debe presentar dentro del término de almacenamiento.

Ahora, concluida la descripcion del Decreto 349 de 2018 que modificd y complement6 el
Decreto 390 de 2016, resulta importante para este proyecto considerar el procedimiento que se

desarrolla en la modalidad de transito aduanero en Colombia.

3.5.7. Procedimientos bajo el Régimen de Transito Aduanero

Describir los procedimientos en materia de transito aduanero implica detallar la forma como se
desarrolla paso a paso esta modalidad complementando éste capitulo. A continuacion, se
describiré el procedimiento durante el recorrido bajo el régimen de transito aduanero internacional,

comunitario a efectos de ser considerados al momento de proteccion de la marca.

3.5.7.1 Procedimiento durante el recorrido bajo el Régimen de Transito Aduanero

Internacional

Las unidades de transporte, las unidades de carga y las mercancias precintadas o con sus marcas
de identificacién aduanera serdn presentadas en las aduanas de paso de frontera indicadas en la
Declaracion de Transito Aduanero Internacional (DTAI). Esta disposicion no sera aplicable a las
unidades de transporte de navegacion aérea o navegacion acudtica (Decision 477, 2000, Art. 25).
Siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el régimen de transito aduanero

internacional, las mercancias no serdn sometidas al reconocimiento durante el recorrido, en
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especial en los pasos de frontera, salvo lo dispuesto en los articulos 29 y 30 de la presente Decision
(Decision 477, 2000, Art. 27). En la aduana de paso de frontera sélo se revisaran las marcas de
identificacion aduanera o el nimero, cddigo y estado del precinto aduanero y se asegurard que
éste, la unidad de carga y la unidad de transporte, no tengan sefiales de haber sido forzados o
violados (Decision 477, 2000, Art. 28).

En los casos en que durante el transito se produzcan dafios o accidentes debidamente
comprobados y que no sean imputables al transportista o que hayan sido causados por caso fortuito
o fuerza mayor, que impidan la continuacion de la operacién de transito aduanero internacional,
las mercancias amparadas por una Declaracion de Transito Aduanero Internacional (DTAI) podran
ser transbordadas, bajo la vigilancia de las autoridades aduaneras del pais en cuyo territorio se
efectue el transbordo, dejando constancia de su actuacion, sin necesidad de extender una nueva
Declaracion de Trénsito Aduanero Internacional (DTAI) (Decision 477, 2000, Art. 32).

Asi las cosas, explicado el procedimiento que se desarrolla durante el recorrido del transito
aduanero internacional, que aporta a este proyecto en lo concerniente al segundo objetivo, resulta
relevante dar continuidad con el procedimiento durante el camino del transito aduanero

comunitario.

3.5.7.2 Procedimientos durante el recorrido bajo el Régimen de Transito Aduanero

Comunitario.

Los medios de transporte, las unidades de carga y las mercancias precintadas o con sus marcas

de identificacion aduanera, circularan por vias habilitadas y seran presentadas en las aduanas de
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paso de frontera indicadas en la declaracion aduanera que la Decision sobre el Documento Unico
Aduanero (DUA) adopte. Esta disposicion no serd aplicable a los medios de transporte de

navegacion aérea o de navegacion acuética (maritima, fluvial, etc). (Decision 617, 2005, Art. 20).

En la aduana de paso de frontera se procedera a revisar las marcas de identificacion aduanera o
el nimero, cddigo y estado del precinto aduanero y se asegurara que éste, la unidad de carga y el
medio de transporte, no tengan sefiales de haber sido forzados o violados. Las aduanas de paso de
frontera dejaran constancia de la revision en la declaracion aduanera que la Decision sobre el
Documento Unico Aduanero (DUA) adopte y, de corresponder, actuaran en los términos
establecidos en los literales a) al ¢) del articulo 17 de la presente Decision. Cuando deba realizarse
una actuacion por las autoridades aduaneras, en cualquier parte del recorrido por los Paises
Miembros, ésta se limitara a lo dispuesto en el presente articulo (Decision 617, 2005, Art. 23).

En los casos en que el precinto, las marcas de identificacion, el medio de transporte, la unidad
de carga o las mercancias presenten sefiales de haber sido forzados, alterados o violados, la
autoridad aduanera debera verificar las mercancias comprobando que su naturaleza, cantidad y
peso, coincidan con lo declarado en los documentos que amparan la operacién de transito aduanero
comunitario. Si como resultado de la actuacion prevista en el parrafo anterior se determina
coincidencia entre lo verificado y lo declarado, la autoridad aduanera precintard nuevamente y
autorizara la continuacion de la operacion.

De presentarse diferencias no justificadas se impedira la continuacion del transito tanto para las
mercancias como para las unidades de carga y el medio de transporte, se informara a las aduanas

de partida y destino y se iniciara el procedimiento sancionador correspondiente de acuerdo con las
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disposiciones contenidas en esta Decision. Las mercancias se someteran a las disposiciones legales
establecidas en el Pais Miembro donde se detectd la irregularidad. En cualquiera de los supuestos
antes sefialados la autoridad aduanera dejard constancia, en la declaracion aduanera que la
Decision sobre el Documento Unico Aduanero (DUA) adopte, de su actuacion y de todas las
observaciones adicionales que estime pertinentes. (Decision 617, 2005, Art. 26).

Se puede concluir que la actualizacion y modernizacion del régimen de transito aduanero de
mercancias empieza con el Decreto 2685 de 1999, que fue modificado y derogado gradualmente
por el Decreto 390 de 2016 cuyo objetivo es facilitar las operaciones de comercio; y apenas se
empezaba a consolidar el rigor de esta norma, surge la modificacion con la expedicion del Decreto
349 de 2018 (20 febrero de 2018), que otorga mejor seguridad juridica y ajusta procedimientos
aduaneros, también busca identificar y combatir las bandas organizadas en temas de fraudes,
diferentes delitos a la propiedad intelectual, y delitos aduaneros, para poder ser eficaces en su
identificacion y penalizacién. La norma 349/18 propende por garantizar un equilibrio entre las
infracciones y las sanciones, asi mismo facilitar las operaciones del comercio exterior.

El Decreto 390 esta concebido en dos partes: La primera referida a lo que se ha denominado
parte sustantiva, que no es mas que la regulacién de todas las formalidades aduaneras en el marco
de unos principios, atendiendo los requerimientos de los acuerdos de libre comercio y de
modernizacion de los procedimientos aduaneros; la segunda parte trata de los controles aduaneros
y el consecuente tratamiento procedimental y sancionatorio, sin lo cual no se podria hacer mas
estricto, en algunos casos, el cumplimiento de la parte sustantiva; incorpor6 temas referente a la
marca. Dentro de la investigacion se percibe el alto interés que los productores y creadores de

productos tienen sobre los temas de proteccion de la marca, los slogans, nombres comerciales, asi
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como el registro no solo en el Estado colombiano sino en los demas Estados que han firmado
acuerdos, convenios y tratados de interés comercial.

Para terminar, el presente capitulo denota la existencia de una amplia normatividad en materia
de régimen de transito aduanero en Colombia. Sin embargo, no es suficiente para que ante esta
modalidad de transito aduanero, una marca sea 0 no registrada, sea 0 no que se encuentre el titular
registrado de una marca en la lista segun las Decisiones 617 de 2005 y 636 de 2006, el Decreto
2685 de 1999 modificado por el Decreto 390 de 2016 y 349 de 2018 y demés normas reguladoras
y complementarias, se logre proteger el derecho marcario; es por esta razon que se propone a través
de este escrito y especificamente en el siguiente capitulo recomendaciones juridicas acuediendo a
a los principios rectores de justicia, eficiencia y seguridad y facilitacion en la cadena de logistica
de las operaciones de comercio exterior, pues no basta para la autoridad la norma, debe ir méas all3,
aplicando la axiologia juridica con fundamento en la teoria de Ronald Dworkin, siendo un camino
para brindar una solucion en la efectividad en la proteccién del Derecho de Marca cuando se esta

bajo la modalidad en transito aduanero en Colombia.

4. Recomendaciones juridicas frente a la proteccién del derecho de marca bajo el

régimen de transito aduanero en Colombia

Finalizadas las descripciones del Derecho Marcario y el Régimen de transito aduanero en
Colombia, los cuales se constituyen en el fundamento para desarrollar la parte final de este

documento con el cual se pretende realizar recomendaciones juridicas para suplir los vacios
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normativos existentes frente a la proteccion del derecho de marca bajo el régimen de transito
aduanero en Colombia, se debe acudir a tres de los principios juridicos aduaneros (Decreto 390 de
2016. Art. 2), sin pretender desconocer los otros. Especialmente para el objeto de estudio se
abordaran la forma como se aplican e interpretan los principios de eficiencia?, justicia?® y
principio de seguridad y facilitacion en la cadena de logistica de las operaciones de comercio
exterior,?* basados en la teoria de Ronald Dworkin con los cuales se busca aplicar en aquellos
casos en donde el titular del derecho de propiedad de la marca, omite realizar la solicitud
correspondiente de acuerdo a la tipicidad normativa, contribuyendo este documento al beneficio
de la comunidad internacional, los exportadores, importadores y operadores de comercio exterior
que desarrollan el régimen de transito aduanero, a fin de lograr una efectiva proteccion del derecho

marcario.

22 Principio de eficiencia. En las actuaciones administrativas relativas a la funcion aduanera siempre
prevalecerd el servicio agil y oportuno para facilitar y dinamizar el comercio exterior, sin perjuicio de que
la autoridad aduanera ejerza su control. (Articulo 2 del Decreto 390 de 2016)

23) Principio de justicia. Todas las actuaciones administrativas relativas a la funcion aduanera deberan
estar presididas por un relevante espiritu de justicia. La administracién y/o autoridad aduanera actuara
dentro de un marco de legalidad, reconociendo siempre que se trata de un servicio pablico, y que el Estado
no aspira que al obligado aduanero se le exija mas de aquello que la misma ley pretende. (Articulo 2 del
Decreto 390 de 2016)

24 Principio de seguridad y facilitacion en la cadena logistica de las operaciones de comercio exterior.
Las actuaciones administrativas relativas al control se cumpliran en el marco de un sistema de gestién del
riesgo, para promover la seguridad de la cadena logistica y facilitar el comercio internacional. Con tal
proposito, se neutralizaran las conductas de contrabando y de carécter fraudulento y, junto con las demas
autoridades de control, se fortaleceréd la prevencion del riesgo ambiental, de la salud, de la seguridad en
fronteras y de la proliferacion de armas de destruccion masiva, para cuyos efectos se aplicaran los convenios
de cooperacion, asistencia mutua y suministro de informacion celebrados entre aduanas, y entre estas y el
sector privado. (Articulo 2 del Decreto 390 de 2016).
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Asi las cosas, asumiendo que los riesgos relacionados de la marca estando en transito aduanero
tienen variables que no se contemplan abiertamente por la normatividad y leyes relacionadas en
los dos capitulos anteriores se pretende acercar la sana critica y generar estabilidad y seguridad
juridica a través de un modelo que unifique el sistema juridico en principios rectores frente a
aquellos casos dificiles que se presentan.

El apoyo que suministra la axiologia juridica en la hermenéutica, se da en relacion a la
proteccion del derecho de Marca y de las mercancias en transito aduanero, como una solucion a la
problemaética para lograr la eficacia normativa y poner fin a los vacios de la textura abierta de la
ley aduanera, cuando concurre en el seno del Derecho de marca situaciones generadas en el
territorio aduanero colombiano, ya sea de la aduana de destino o desde la aduana de partida bajo
control aduanero, por via terrestre o ferroviario, para el caso en Colombia, seria terrestre donde se
presentan dos situaciones particulares; una es la mercancia que viene en transito aduanero desde

una aduana de partida ubicada en el lugar de ingreso del territorio aduanero nacional a una aduana

de destino ubicada en el lugar de salida del territorio aduanero nacional, en donde se hace una

escala temporal mientras se transportan al destino final, mercancia que conserva su marca; otra es

la mercancia que va desde una aduana de partida ubicada en el lugar de ingreso del territorio

aduanero nacional a una aduana de destino ubicada en el interior del territorio aduanero nacional.

Originandose el transito aduanero en el lugar de arribo. En este sentido, es oportuno insistir en la
necesidad de la estimativa juridica y el estudio sistematico de la problematica de los valores,
abarcando aquellos casos en donde el titular del derecho de propiedad de la marca de la mercancia

gue se encuentra en transito aduanero ignora o pasa desapercibido la esfera normativa que consagra
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el realizar la solicitud a la autoridad aduanera cuando existe una sospecha, confusion o realmente
se esta vulnerando la marca. Especialmente, en aquellos eventos de omision de la solicitud por
parte del titular del derecho marcario, se hace recurrente aplicar los principios y valores nacionales
e internacionales de la propiedad intelectual y de la legislacion aduanera, con el propdsito de
neutralizar y contrarrestar circunstancias fraudulentas que sobre pasan a las mismas autoridades
de control, maximizandose riesgos frente a los principios aduaneros de justicia, eficiencia,
seguridad y facilitacién en la cadena de logistica de las operaciones de comercio exterior, frente a

casos que a continuacion se exponen.

4.1. Casos del Derecho Marcario frente al régimen de transito aduanero en Colombia
Para ilustrar el derecho marcario frente al régimen de transito aduanero en Colombia se

presentan apartes de las siguientes casuisticas:

Caso uno: Una empresa X titular de una marca registrada ubicada en el pais A, envia su
mercancia bajo la modalidad de exportacion a un pais C, pero, va en transito aduanero en
Colombia, siendo el pais B, donde la marca no se encuentra registrada. En el evento en que llegue
un contenedor, la autoridad aduanera debe dar cumplimiento al Decreto 390 de 2016 y 349 de
2018, a fin de proteger el Derecho marcario del titular. EI problema en ;cémo garantiza la
normativa aduanera dicha proteccion del derecho marcario cuando estamos frente a un régimen de
transito? La legislacion aduanera solo hasta el afio 2016, establece que para buscar proteger el
derecho de propiedad intelectual (marca), debe ser a solicitud de la empresa que se encuentra

lesionada en su derecho, siempre y cuando este incluido en el listado de las empresas registradas
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ante la DIAN, pero, que sucede; si la empresa ignora y, no hace la solicitud de suspension de la
operacion de comercio exterior, o simplemente, la autoridad aduanera pasa desapercibido dicho
hecho y, no lo hace de oficio? . De acuerdo a la siguiente figura 2, se ilustra el primer caso

planteado.

oSiregistrada la PAIS B *Marca no registrada

marca .
« Colombia Trénsito *Importador
e Exportador

aduanero
*No registrada marca

Figura 2. Primer caso dificil de proteccion del derecho de marca en un régimen de transito

aduanero en Colombia. Elaborado por Sandra Helena Rodriguez M.

Es aqui donde efectivamente la autoridad aduanera debe acudir a los principios rectores de
justicia, eficiencia y seguridad que superen la discrecionalidad, que propone Herbert Hart frente a
este tipo de casos.

La respuesta correcta a este tipo de casos dificiles, de acuerdo a Dworkin, estaria obligado a
prohibir la aplicacion de la discrecionalidad, y no tendria otra alternativa, mas que recurrir a los
principios. En materia aduanera es evidente que la intencion del legislador ha sido la de proteger

el derecho marcario de las mercancias en transito aduanero; sin embargo, se ha podido determinar
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que la regla de reconocimiento®® no alcanza a tener correspondencia, toda vez, que no logra a
cubrir una proteccion verdadera, como se dijo anteriormente, porque pende de la rigurosidad de la
ley y se contempla la posibilidad de la hermenéutica juridica basada en la axiologia y los casos
reales donde se encuentre discrepancia.

En este caso, los principios de justicia, eficiencia y seguridad en las operaciones de comercio
exterior obrarian cuando el funcionario que representa la autoridad aduanera resuelva el caso,
utilizando estos tres principios aduaneros fundamentalmente, actuando de manera equitativa, justa,
rapidamente y brindando seguridad en la operacion de transito aduanero cuya mercancia se va a

exportar o importar.

Caso dos: En el segundo caso dificil; siendo la empresa A donde la marca no se encuentra
registrada cuya mercancia va con destino al pais C, donde igualmente tampoco esta registrada la
marca pero, pasa por Colombia (Pais B) bajo la modalidad de transito aduanero donde la marca si
se encuentra registrada, tal como se ilustra con la figura 2. Segundo caso dificil de proteccion del
derecho de marca en un régimen de transito aduanero en Colombia. Elaborado por Sandra

Helena Rodriguez M.

% Es la forma descriptiva que Herber Hart realiza sobre el reconocimiento de un sistema juridico por
parte de una comunidad.
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¢ Colombia Transito
aduanero

o Siregistrada la

marca

*Marca no
registrada
e |mportador

*No registrada la
marca
e Exportador

Figura 7. Segundo caso dificil de proteccion del derecho de marca en un régimen de transito
aduanero en Colombia. Elaborado por Sandra Helena Rodriguez M.

SegUn varios paises como Suiza, Italia y la mayoria de los paises de la Unién Europea, expresan
que las mercancias en este caso bajo la modalidad de transito aduanero, no se consideran
infractoras de la marca en el pais en transito, toda vez que si observamos en la figura en el pais A
y C no se encuentra registrada la marca. Para Colombia, en el caso sub judice sobre transito
aduanero, igualmente si se considera infractor de dicha marca (notorias, renombradas, estandar,
falsificadas o que presten confusion) por razones de encontrarse registrada. Sin embargo,
Colombia cumpliendo con la normatividad internacional propuesta, en cumplimiento de la
normatividad aduanera por parte de la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales — DIAN-
debe contribuir a la proteccion del derecho marcario, fundamentado en la legislacion aduanera tal
como se evidencio en el primer y segundo capitulo de este escrito, no siendo suficiente la propuesta
de la regla de reconocimiento que propone Hart, ya que esto implicaria aplicar la discrecionalidad
en la resolucion de los casos dificiles, generando un relativismo o subjetivismo colectivo acorde a
la doctrina de cada pais. De acuerdo a esta postura Dworkin, al ser defensor de una axioldgica
iusnaturalista, propone los principios como la respuesta correcta en la resolucion de los casos

dificiles, teniendo presente la necesidad de incluir la razon de ser de cada sistema politico-
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economico en la justificacion de seguridad y facilitacion en la cadena de logistica de las
operaciones de comercio exterior, eficiencia y justicia. Siguiendo este orden de ideas, la correcta
interpretacion del derecho, para el caso en mencion, es recurrir a tres de los principios molares
contenidos en el mismo sistema normativo aduanero, que en este caso debe estar acorde a
principios de estandares internacionales, ya que son estos que permiten dilucidar los casos dificiles
que se presenten. Postura que supera aquella critica positivista que consideraba a los principios
como Orbitas fuera del derecho.

En el caso sub judice, es evidente que Colombia siendo un pais en donde la mercancia cuyo
derecho marcario se encuentra registrada y va en la modalidad de transito aduanero se corre el
riesgo que dichas mercancias sean puestas en el mercado afectando de esta forma a los titulares de
la marca; y es ahi, donde la autoridad aduanera debe estar en vigilia constante, sea o no, que el
titular presente la solicitud de suspension de la operacion de comercio exterior por verse afectado
en su derecho. Esta suspension de la que expresa la normatividad aduanera es una medida cautelar
0 preventiva mientras se aclaran los hechos®. Por otro lado, el marco normativo aduanero
incorpora el directorio de titulares del derecho de propiedad intelectual desde el afio 2006 con el
Decreto 4540 lo que permite ubicar a los interesados inscritos cuando se detectan mercancias
sospechosas que atenten contra el titular de un derecho marcario para que presente la solicitud de
suspension y la denuncia respectiva. Esta herramienta, aunque busca mejorar la proteccion del
derecho de marcas, no es suficiente, porque siempre va existir el riesgo que el titular de la marca

registrada se vea afectado, por cuanto las mercancias pueden ser puestas en el mercado del pais en

26 Decreto 390 del 2016
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transito. Razon por la cual, considero la necesidad de recurrir a la resolucion de casos desde la
coherencia e integridad de los principios, esto ayudara a una mejor aplicacion del sistema juridico,
y reforzara la idea del Derecho justo, lo que traeré aparejado menos violaciones de derechos dados
a los titulares de la marca, y posteriormente la posible eliminacion de derechos adquiridos en la

propiedad intelectual de estos.

Caso tres: Para el tercer caso dificil, donde el pais de origen A no tiene registrada la marca,
cuya mercancia va con destino al pais C donde la marca si se encuentra registrada, pero pasa por
Colombia bajo la modalidad de transito aduanero sin estar registrada la marca, tal como se ilustra
en la figura 4. Tercer caso dificil de proteccion del derecho de marca en un régimen de transito

aduanero en Colombia. Elaborado por Sandra Helena Rodriguez M.

Para este tercer caso, la respuesta correcta acorde a lo propuesto por el iusnaturalismo de
Dworkin, seria conforme a lo expuesto en el primer caso, en el cual, los principios aduaneros de
eficiencia, seguridad y justicia?’ deben ser aplicados por la autoridad aduanera donde no solo se
sujete a la validez normativa, sino que debe ir mas alla de la textura abierta de la ley aduanera, en

pro de una proteccion ampliada del derecho marcario

27 Articulo 3 del Decreto 390 del 2016
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*No registrada la PAIS B *Marca si registrada

marca « Colombia Transito *Importador
e Exportador aduanero

o Si registrada la
marca

Figura 4. Tercer caso dificil de proteccion del derecho de marca en un régimen de transito
aduanero en Colombia. Elaborado por Sandra Helena Rodriguez M.

En sintesis, propongo la utilizacion de la teoria Ronald Dworkin, especificamente en la
identificacion y unificacion de tres principios aduaneros sin desconocer los otros para la resolucion
de los casos dificiles. Esto ayudara a una mejor aplicacién del sistema juridico, y reforzaré la idea
del Derecho justo, lo que traera aparejado una proteccion ampliada de la marca, consistente en la
necesidad de aplicar la legislacién aduanera junto con principios rectores que permitan las

garantias del derecho de marcas.

La hermenéutica juridica permite en el derecho marcario la aplicacion de métodos
interpretativos que deben ser abordados acorde a las diversas funciones por parte del abogado en
sus diversos roles, especialmente en aquellos casos en que existen incoherencia y vacios
normativos donde se acoge la axiologia en el proceso de seleccion de uno o mas meétodos
interpretativos.

Lo anterior, evoca a la justicia entre las partes involucradas en la controversia, donde se

pretende dirimir las disputas acogiendo el equilibrio y preservando la seguridad, actuando con la
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eficacia en el logro de los objetivos. Es importante resaltar que el principio de seguridad y
facilitacion en la cadena de logistica de las operaciones de comercio exterior neutraliza los riesgos
que ponen en peligro los bienes transportados, incluso previene los dafios que se puedan acarrear
en aquellos eventos que no son solicitados o denunciados en caso de actuaciones que afectan la
integridad misma del bien y de los sujetos. El intérprete del derecho aduanero no puede olvidar el
principio de la seguridad ya que lo expone a riesgos y no previene los efectos dafinos que la misma
realidad desborda al texto de la ley o fuentes formales.

En el presente documento, a razon de los casos planteados, se acude a la necesidad de abordar
los principios frente a su realizacion concreta de las finalidades colectivas y a la aplicacion del
Derecho, que también se desarrolla en la sociedad. Por ello, apoyo la postura de la coexistencia de
Derecho marcario-principios de marcas. Partiendo de esta idea que remonta al iusnaturalismo
social, se encuentra que el derecho admite matices axioldgicos, sin prescindir en la resolucion de
casos faciles y dificiles.

El Derecho marcario a nivel internacional tiene como fin Ultimo la justicia, la eficiencia y la
seguridad, siendo también precepto principialistico innegable. Cada caso planteado resalta que los
legisladores en su actuar buscan con mayor frecuencia una justificacion de su sistema juridico a
través de los principios.

En este orden de ideas, se destacan ademas de lo anteriormente expuesto, otras
recomendaciones que sirven para optimizar el Transito Aduanero de mercancias, como de la
proteccion del derecho marcario, acorde con la normatividad internacional y nacional,
abandonando posiciones simplemente formalistas y tecnicistas u operativas desde la ldgica

juridica, proyectando las necesidades de unos principios unificadores que precisan soluciones
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frente a aquellos casos excepcionales o impensables, superando problemas complejos, en el

derecho de marca. Tales recomendaciones son:

o Protocolo procedimental estandar a nivel internacional para la proteccion
de la marca en el régimen de transito aduanero. Existe una informacion digital o de
registro digital que fluye por los sistemas informéaticos aduaneros de todos los paises,
de la cual se sugiere una formalidad o protocolo que estandarice y establezca unos
procedimientos y requisitos para todos los Estados, sobre todo lo referente a la parte
juridica de la falsificacion, la utilizacién de nombres y marcas sin permiso del autor,
donde las sanciones administrativas y penales sean coherentes al ordenamiento juridico
de los demas Estados, es decir que se asuma un mismo lenguaje para la tipologia de
delitos, dafios e infracciones en la propiedad intelectual y los bienes que se amparan

bajo los registros marcarios.

o Implementacion de sistemas informaticos con equipos de alta tecnologia.
Implementar en la Direccidon de Impuestos y Aduanas Nacionales — DIAN - sistemas
informaticos con equipos de alta tecnologia que puedan responder a las exigencias de
la informacidn internacional, de manera eficiente, muy necesarios en las operaciones
del transito aduanero frente a mercancias con marcas registradas o no en Colombia, que
se encuentren bajo los casos anteriormente planteados, consultando las bases de datos
del registro de marcas sobre todo de las que se han posicionado en los mercados con

productos identificables.
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o Mejoramiento de la base de datos de las empresas exportadoras e
importadoras que hacen uso del régimen de transito aduanero en Colombia, previa
consulta a las bases de registro de las Camaras de Comercio y de los registros

internacionales y nacionales de marcas a nivel comunitario.

o Capacitacion y actualizacién periddica por parte de la Superintendencia de
Industria y Comercio, la DIAN y las autoridades competentes en materia de marcas a
los operadores de comercio exterior, especificamente en las tematicas de
procedimientos, normatividad nacional e internacional, modalidades de transporte, en
busca de concientizar y dar a conocer cdmo proteger el derecho marcario cuando se
estd frente a un régimen de transito aduanero. Mantener actualizados al personal de
carga y transito en el manejo del sistema operativo para optimizar el servicio aduanero;
se deberan implementar seminarios y talleres de actualizacidn, asi mismo los de
capacitacion relacionados con las nuevas tecnologias y del desarrollo informaético

aduanero.

o Capacitacién y actualizacion constante a los funcionarios de cada seccional
de la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales en materia de propiedad
intelectual y las diferentes problematicas que se presentan en el contexto nacional e
internacional frente a un régimen aduanero como es el de transito, que poco se ha

hablado cuando se trata de proteger el derecho marcario o la propiedad intelectual en
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general. Esta recomendacion es consideraba como consecuencia del texto normativo
del Decreto 390 de 2016 y 349 de 2018 cuando hubiere lugar a indicios de pirateria o
falsedad marcaria, donde el funcionario debe ser especializado en el tema para poder

tomar decisiones al respecto.

o Incremento del numero de funcionarios especializados en el tema de
propiedad intelectual encargados del control aduanero en cada jurisdiccion de cada
seccional de aduanas en las zonas primarias y secundarias para la revision, verificacion
fisica y documental de las mercancias con marcas que generen confusion o duda o por
tratarse de marcas falsas en el régimen de trénsito, de tal manera que se pueda
disminuir la competencia desleal y el contrabando que afecta a los fabricantes y

productores.

o Realizacion de gestion constante con las demas aduanas de la Comunidad
Andina y de otros paises con los cuales se celebraron tratados, acuerdos y convenios
internacionales; de tal manera que se pueda ejercer mayores controles sobre los medios
de transporte 0 mejor de transito aduanero, del ingreso y de la salida de bienes de

consumo y otras mercancias.

o Aplicacion de acuerdo a la axiologia juridica, los principios rectores de
justicia, eficiencia y seguridad en la cadena de logistica de las operaciones de

comercio exterior, a fin de no solo cefiirse a lo escrito en la norma, sino, ir mas alla,
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para que, en la practica en materia aduanera, especificamente en el régimen de transito
aduanero, la autoridad aduanera acuda a dichos principios de acuerdo a la escuela

Dworkinina.

o Aunque el procedimiento que sugiere ADPIC como medidas de frontera en
materia de proteccion de la propiedad intelectual, que, para este caso, se trata de la
marca, es claro, que existe en Colombia la observancia de dicho procedimiento, como
es la presentacion de la solicitud de suspensién provisional de la operacién de comercio
exterior, demanda ante las autoridades judiciales, estos deben ser eficaces a fin de evitar

obstéculos en el desarrollo del comercio legal.

o Cuando se trate de una infraccion clara y evidente de vulneracién del
derecho marcario, se sugiere sea el mismo funcionario de la seccional aduanera, quien
deba resolver de fondo tomando la decision de paralizar la operacion de comercio
exterior de los productos, aprehendiéndolos y decomisandolos, ordenando la
destruccion de dicha mercancia o sea puesta a disposicién de la Fiscalia o autoridad
competente. Es decir, que la autoridad aduanera, que ejerce el control no puede estar
siempre supeditada, mientras resuelven las otras autoridades cuando se trate de un caso

de evidente infraccion del derecho marcario.

o Reglamentar la duracion del procedimiento para adoptar la medida de

suspension provisional de la operacion de comercio exterior, cuando las mercancias
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estén bajo el régimen de transito aduanero, siendo este temporal, toda vez, que lanorma
como se expuso en el anterior capitulo, donde se manifiesta que mientras dure el

procedimiento se suspendera, quedando la incertidumbre al respecto.

Por lo expuesto anteriormente, el presente documento propone la necesidad de abordar una
vertiente hermenéutica que genere dialogos con la axiologia juridica, donde no se interprete
solamente en funcion de las reglas a los principios, sino al revés. En cambio, si se aduce, como
hip6tesis, que unos principios rectores como la justicia ha de interpretarse en funcion de otros (la
seguridad y la eficiencia). Aplicando a cada caso concreto rangos de diferenciacion, donde los
inferiores habran de interpretarse de conformidad con los superiores, mas no a la inversa. Estos
principios no constrifien la interpretacion de la ley aduanera, sino que le da luces.

El nuevo reto en el derecho aduanero es evidente: deben elaborar una axiologia
internacional sélida. Hasta el momento ha habido un reduccionismo positivista como primera
respuesta inmediata, incluso con un sinnimero descriptivo de normas, pero que se queda corta con
las casuisticas que superan el texto legal y constitucional, limitando la interpretacion y dejando
corta las decisiones administrativas y judiciales. Por ello, la razon de ser de la unificacién e
identificacion de principios que proteja a los sujetos y objetos del derecho marcario en aquellos
eventos del transporte internacional y proteccidon de patentes es precisamente los principios de
justicia, eficacia y seguridad que logran des complejizar el legalismo y buscando respuesta de
manera correcta en que los casos deberian ser resueltos. Es importante resaltar que en futuras

investigaciones deben abandonar las posiciones simplemente formalistas, para empezar a elaborar
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un derecho tributario con principios minimos estandarizados a nivel internacional que responda
casos dificiles o casos faciles pero limitados en el texto de la disposicion.

Cada principio rector lleva con fuerza interpretativa un nuevo rumbo de consensos
internacionales, pero contextualizados a la realidad global, pero sin olvidar la realidad de cada
Estado, incluso debe permitir una flexibilidad a los nuevos avances de los Gltimos afios, evitando
interpretaciones relativistas, subjetivas y anacrénicas, contraproducente a que cada abogado,
localidad o Estado trabajen en solitario sin lidiar con respuestas efectivas y preventivas en asuntos
sobre proteccion del derecho de marca.

El nuevo reto implica nuevos paradigmas que sean realmente integrales, valiosos y
unificadores, es lo que supera cualquier confusion e incertidumbre juridica, superando el azar
interpretativo y aplicativo de las decisiones, y esos paradigmas integrales requiere el principio de
justicia, seguridad y eficiencia, dando herramientas a las autoridades administrativas, como a los
jueces y a los abogados compartiendo una misma axiologia que se transforma en la misma visién
interpretativa de lo que es ontol6gicamente y existencialmente el derecho de marcas, dilucidando

aporias y verdaderas soluciones juridicas.

Finalmente, es recomendable que en nuestro contexto debemos superar el tecnicismo
interpretativo y operativo del derecho aduanero, proyectando principios que precisan soluciones
frente aquellos casos excepcionales o impensables por la légica juridica, donde se queda en el
limbo peliagudo de problemas como lo planteado en la presente investigacion, por ello, la
importancia de seguir profundizando importantes cuestiones que atraen la atencion para nuestro

pais y el resto del mundo.
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5. Conclusiones

Son varias las conclusiones que se desprenden del estudio realizado sobre la proteccion del
derecho marcario frente a las mercancias que se encuentren en transito aduanero en Colombia.
Seguidamente, se presentan los resultados mas importantes que arrojan el desarrollo de los

objetivos de la propuesta de investigacion:

o Utilizar la teoria de Ronald Dworkin, especificamente en la identificacion y
unificacion de tres principios aduaneros: Justicia, eficiencia y Seguridad en la Cadena
de Logistica para la resolucién de casos dificiles para lograr la proteccién del derecho
marcario frente a las mercancias en transito aduanero en Colombia para una mejor

aplicacion del sistema juridico que permita garantizar el derecho de marca.

o A nivel del Derecho interno existe una proteccién de la propiedad
intelectual en Colombia a través de la legislacion penal, comercial, aduanera. Pero la

mas importante proteccion la brinda la norma supranacional Andina, que en la Decision
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486 establece en su articulo 238 que el titular de un derecho protegido en virtud de
dicha Decision, “podra entablar accion ante la autoridad nacional competente contra
cualquier persona que infrinja su derecho; esta misma Decision en el articulo 245
establece medidas cautelares, que podran ser solicitadas antes de iniciar la accién por

infraccién.

o El Derecho Marcario tiene una relacion transversal con otras ramas del
derecho, es més es multidisciplinario en el contexto de la propiedad intelectual,
especificamente en un Derecho internacional publico que crea instituciones para lograr
la proteccidn que pare este caso en particular, se trata del derecho marcario como: la
organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI y la Comunidad Andina de

Naciones, para citar solo algunas.

o En relacion con la propiedad intelectual se adapto la regulacion aduanera
nacional a las normas de la Comunidad Andina y el Convenio Internacional para la
simplificacion y armonizaciéon de los regimenes aduaneros o convenio de Kyoto,
ademas la nacién acogio las directrices de la Organizacion Mundial de Aduanas, la
Organizacion Mundial de Comercio y del acuerdo “Counterfeitin” o de lucha contra la

falsificacion de marcas.

o En el Decreto 390 de 2016 y 349 de 2018 brindan la proteccion de los bienes

amparados por las normas de propiedad intelectual (art. 611 al 619), particularmente
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con la observancia desde lo civil, administrativo y penal de los derechos de propiedad
intelectual. Se puntualiza sobre las infracciones a los derechos de marcas de productos
falsificadas, piratas, entre otros. También se limita el ingreso, salida o transito de
mercancias que comprometan la vida y la salud de personas, plantas o animales (acceso
a recursos genéticos); del medio ambiente; del patrimonio artistico, cultural, historico
0 arqueoldgico nacional; de la Propiedad intelectual y de normas sanitarias o
fitosanitarias. Y he aqui una de las principales novedades: la suspension provisional,

previa constitucién de las garantias respectivas que aseguren inminentes perjuicios.

o Existe un sinndmero de normas internacionales y nacionales que
reglamentan la propiedad intelectual, propiedad industrial, y para el caso en estudio, la
marca que no son suficientes para realmente garantizar la proteccion del derecho

marcario frente al régimen de transito aduanero en Colombia.

o Aplicar de acuerdo a la hermenéutica y axiologia juridica los principios
aduaneros de justicia, eficiencia, y seguridad en las operaciones de comercio exterior,
fundamentandose en la teoria de Ronald Dworkin cuando frente a casos dificiles no

resulte facil al funcionario que ejerce el control aduanero tomar una decision.

o Aplicar las recomendaciones juridicas mencionadas en el tercer capitulo de

esta investigacion para que el sector empresarial, el Estado y la comunidad
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internacional logren proteger el derecho marcario frente a las mercancias en transito

aduanero frente a casos dificiles o0 excepcionales no expuestos por la norma.

o El nuevo reto en el derecho aduanero es evidente: deben elaborar una
axiologia internacional solida. Hasta el momento ha habido un reduccionismo
positivista como primera respuesta inmediata, incluso con un sinndmero descriptivo de
normas, pero que se queda corta con las casuisticas que superan el texto legal y
constitucional, limitando la interpretacion y dejando corta las decisiones

administrativas y judiciales.
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